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1. Johdanto 
1.1 Tutkimuksen aiheen esittely ja tyypilliset väärinkäyttötilanteet 
 
Suomessa voi tavaramerkkilain (10.1.1964/1, TML) mukaan saada yksinoikeuden elinkei-
notoiminnassa käytettävään tavaramerkkiin joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla ky-
seisen tavaramerkin (TML 1-2 §). Tavaramerkkiin kohdistuva yksinoikeus tarkoittaa, että 
elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroidensa tai palveluidensa 
tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä. Käytöksi luetaan merkin käyttö 
tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen 
luettuna myös suullinen käyttäminen (TML 4 §).  
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta tarjoaa oikeudellisen apukeinon tavaramerkin oikeille 
haltijoille niissä tilanteissa, joissa joku vilpillisessä mielessä hakee rekisteröitäväksi itsel-
leen Suomessa kansallisena tavaramerkkinä toisen jo käyttämän, mutta rekisteröimättömän 
ja vakiintumattoman tavaramerkin.1 TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavara-
merkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen 
käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyt-
tänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään. Kyseessä on re-
kisteröintiesteen laajentaminen muihinkin kuin rekisteröinnin ja vakiintumisen kautta suo-
jaa saaviin tavaramerkkeihin.  
 
Vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastustava taho voi vedota TML 
14 §:n 1 momentin 7 kohtaan ensinnäkin merkin rekisteröintimenettelyn aikana tekemällä 
rekisteröintiä koskevan väitteen. Tämä tapahtuu siten, että kun tavaramerkki on rekisteröity 
ja siitä on kuulutettu kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvässä patentti- ja rekisterihallituksen 
(PRH) tavaramerkkilehdessä, voi osapuoli tällöin tehdä väitteen PRH:lle tavaramerkkiä 
vastaan kahden kuukauden kuluessa kuuluttamispäivästä. Jos merkki on rekisteröity ja 
väiteaika on umpeutunut, on toisena vaihtoehtona silloin vedota TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohtaan rekisteröintiä vastaan tehtävän mitätöimiskanteen avulla. Tällöin markkinaoikeu-
                                                          
1
 Vilpillisestä mielestä käytetään tässä yhteydessä norjaksi, ruotsiksi ja tanskaksi nimitystä ”ond tro”. Tans-
kalaisessa oikeuskirjallisuudessa on käytetty myös nimitystä ”varumärketyveri” (tavaramerkkivarkaus). Ks. 
tämän osalta Larsen 2011. Vilpillisestä mielestä käytetään tässä yhteydessä englanniksi usein nimitystä ”bad 
faith”. Englanninkielisessä oikeuskirjallisuudessa on käytetty myös nimityksiä ”trademark grabbing” se-
kä ”trademark squatting”. Ks. näiden osalta esimerkiksi Tsoutsanis 2010 sekä Sangsuvan 2013.   
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dessa (MaO) on nostettava kanne perustuen TML 25 §:ään, jonka mukaan merkki on julis-
tettava mitättömäksi jos tavaramerkki on rekisteröity vastoin tätä lakia, tässä tapauksessa 
vastoin TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa. Ei liene myöskään estettä sille, että vilpillisessä 
mielessä haettu tavaramerkin rekisteröinti voi tulla arvioitavaksi myös sopimattomasta 
menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (22.12.1978/1061, SopMenL) 1 §:n kanssa. 
SopMenL 1 §:ssä kielletään hyvän liiketavan vastainen tai muutoin toisen elinkeinonhar-
joittajan kannalta sopimaton menettely.2  
 
Tyypillisiä TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamia väärinkäyttötilanteita on lukui-
sia. Yleinen väärinkäyttötilanne on se, jossa jälleenmyyjä tai ex-työntekijä hakee luvatta ja 
ilman oikeutettua perustetta rekisteröintiä päämiehen tai työnantajan käyttämälle tavara-
merkille, jota ei ole rekisteröity tai vakiinnutettu Suomessa. Nämä osapuolet ovat saatta-
neet ajautua riitoihin keskenään ja jälleenmyyjä tai ex-työntekijä pyrkii rekisteröintiä ha-
kemalla saamaan hyötyä tai aiheuttamaan vahinkoa tälle päämiehelle tai työnantajalle. Eräs 
väärinkäyttötilanne on myös se, jossa toimija, huomattuaan kilpailijansa tuoneen uuden 
tavaramerkin markkinoille, pyrkii hakemaan rekisteröintiä kyseiselle merkille ennen kuin 
kilpailija on sen rekisteröinyt tai vakiinnuttanut Suomessa ja pyrkiä hyötymään tästä tai 
aiheuttamaan haittaa tälle kilpailijalle. Väärinkäyttötilanteesta toimii esimerkkinä myös se, 
jos jokin toimija muuten vain seuraa markkinoilla olevia merkkejä ja päättää sitten pyrkiä 
hyötymään tai aiheuttamaan haittaa merkin käyttäjälle rekisteröimällä merkin Suomessa 
ennen kuin tuon merkin käyttäjä on sen rekisteröinyt tai vakiinnuttanut.  
 
Käytän tällaisista edellä mainituista esimerkinomaisista väärinkäyttötilanteista nimitystä 
tavaramerkin kaappaustilanteet. Kaikissa näissä tilanteissa rekisteröinnin hakijan motiivina 
on pyrkimys saada hyötyä tai aiheuttaa vahinkoa joko käyttämällä merkkiä omien tuot-
teidensa tai palveluidensa merkkinä3, myymällä tai lisensoimalla tavaramerkki sen alkupe-
räiselle käyttäjälle tai epäämällä merkin alkuperäisen käyttäjän toimiminen markkinoilla 
kieltämällä tätä käyttämästä kyseistä merkkiä.  
                                                          
2
 Ks. vanhemmasta oikeuskirjallisuudesta Kauppi 1934, jossa Kauppi tarkastelee vilpillisessä mielessä haetun 
tavaramerkin rekisteröintiä ja vilpillisen kilpailun ehkäisemiseksi annetun lain (31.1.1930/34, VilpKilpL) 1 §:n 
soveltamismahdollisuuksia. Nyt jo kumottu VilpKilpL 1 § on hyvin samankaltainen kuin sitä seurannut Sop-
MenL 1 §. VilpKilpL 1 §:n mukaan kukaan ei saa elinkeinotoiminnassaan ryhtyä kilpailutarkoituksessa tekoon, 
joka on hyvän tavan vastainen. 
3
 Tässä mielessä vilpillinen tavaramerkkirekisteröinti sivuaa tavaramerkkipiratismia eli tuoteväärennöksiä. 
Tavaramerkkipiratismissa annetaan vaikutelma aidosta tuotteesta käyttäen luvatta samaa tai hyvin saman-
kaltaista merkkiä. Tavaramerkkipiratismissa ei kuitenkaan yleensä rekisteröidä toisen tavaramerkkiä vaan 
sitä tyydytään vain kopioimaan tuoteväärennöksissä. Ks. lisää tavaramerkkipiratismista esim. Salmi 2008, s. 
512. 
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Vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiesteen pohdinta ei kuitenkaan rajoi-
tu vain tavaramerkin kaappaustilanteisiin. Etenkin Euroopan unionin yleisen tuomioistui-
men (EUYT) käytännössä on viime aikoina pohdittu vilpillisessä mielessä haetun tavara-
merkkirekisteröinnin soveltuvuutta myös muihin kuin puhtaasti toisen merkin kaappausti-
lanteisiin. Hakijan vilpillistä mieltä on pohdittu myös sellaisissa tilanteissa, joissa merkin 
rekisteröintiä haetaan laajasti myös hakijan toiminta-alan ulkopuolisille tavara- tai palvelu-
luokille.4 Lisäksi vilpillistä mieltä on pohdittu tilanteissa, joissa hakemuksella yritetään 
keinotekoisesti kiertää merkin käyttämättömyyssäännöstä. Tarkoitan tällä sellaista tilannet-
ta, jossa toimija hakee rekisteröintiä sellaiselle merkille, joka on hyvin samanlainen kuin 
hänelle jo aiemmin rekisteröity merkki ja hänen tarkoituksenaan on välttää aiempaa merk-
kiä koskevien oikeuksien menetys sen perusteella, että tämä aiemmin rekisteröity merkki 
on ollut käyttämättömänä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan (ks. TML 26 §:n 2 moment-
ti).5  
 
Vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkkirekisteröinnin erityispiirre on myös se, että se 
voi ponnahtaa esiin myös sellaisissa tilanteissa, joissa on lähtökohtaisesti luontevampaa 
jäsentää tilanne jonkin muun tavaramerkkioikeudellisen rekisteröintiesteen perusteella. 
Tarkoitan tällä sitä, että jos haetulla merkillä pyritään esimerkiksi hyväksikäyttämään ai-
kaisemman rekisteröidyn merkin erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttamaan niille 
haittaa (TML 14 §:n 1 momentin 6 kohta ja sitä kautta TML 6 §:n 2 momentin soveltumi-
nen), voitaisiin tietyissä olosuhteissa myös tällaisen merkin hakeminen katsoa tapahtuneen 
vilpillisessä mielessä.6 Lisäksi jos haettu merkki muodostuu tai sisältää toisen nimen tai 
loukkaa toisen tekijänoikeutta, voi tietyissä olosuhteissa myös tällaisen merkin hakeminen 
katsoa tehdyksi vilpillisessä mielessä, vaikka kyseinen tilanne on luontevinta jäsentää läh-
tökohtaisesti TML 14 §:n 1 momentin 4 tai 5 kohdan perusteella.7  
 
                                                          
4
 Ks. EUYT:n käytännöstä ratkaisu asiassa T-33/11 BIGAB, kohta 25. Ks. liian laajaa rekisteröintiä ja vilpillistä 
mieltä koskevasta aiheesta lisää esim. Phillips 2003 s. 461-465. 
5
 Ks. EUYT:n käytännöstä ratkaisut asioissa T-136/11 Pelikan, kohdat 36 ja 46 sekä T-507/08 16PF, kohta 88. 
6
 Etenkin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännössä on noussut esille tilanteita, joissa yhteisön 
tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa (rekisteröintieste, jonka mukaan haettu merkki mer-
kitsisi aikaisemman rekisteröidyn merkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttöä taikka niille koituva 
haittaa) sijasta on asiaan sovellettu 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan vilpillistä mieltä koskevaa rekisteröin-
nin mitätöimisperustetta. Ks. R 2448/2010-4 AERMACCHI MILANO, OHIM Fourth Board of Appeal 25.2.2013.   
7
 Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännössä on toisen nimeä koskevaa oikeutta tai toisen teki-
jänoikeutta koskevissa asioissa sovellettu tai ainakin harkittu yhteisön tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 52 
artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Ks. esim. 5014 C Michael Jacksonin nimikirjoituksella oleva kuviomerkki, 
OHIM CD 29.2.2012 sekä 5377 C MARYLAND CHICKEN, OHIM CD 5.3.2012.  
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On vielä syytä mainita se, että joskus merkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä hakeva 
taho saattaa käyttää kolmatta henkilöä merkin hakemisessa yrittäen näin keinotekoisesti 
kiertää vilpillistä mieltä koskevaa rekisteröintiestettä. Jos merkin rekisteröinnissä on käy-
tetty kolmatta henkilöä, joka on sitten siirtänyt merkin edelleen, voidaan hakemuksen te-
kohetkellä ilmenevää vilpillistä mieltä arvioida tämän siirronsaajan tai rekisteröinnin toi-
meksiantajan aikomuksen perusteella. Täten vilpillisessä mielessä tehtyä tavaramerkkire-
kisteröintiä koskevaa rekisteröintiestettä tai rekisteröinnin mitätöimisperustetta voidaan 
soveltaa paitsi siihen, jonka nimissä merkkiä haetaan, mutta myös siihen, joka esitetyn 
näytön perusteella tosiasiallisesti hyötyy merkin rekisteröinnistä. Näin vältytään säännök-
sen kiertämisyrityksiltä.8  
1.2 Vilpillinen mieli ja muut immateriaalioikeudet  
 
Vilpillisen mielen käsite ei rajoitu immateriaalioikeuksissa vain tavaramerkkeihin. Etenkin 
verkkotunnusten rekisteröiminen vilpillisessä mielessä (ns. cypersquatting) on ollut paljon 
esillä 1990-luvulta lähtien ja paine tehokkaille oikeussuojakeinoille oli suuri.9 Tärkeä uu-
distus vilpillisessä mielessä rekisteröityjen verkkotunnusten estämisen osalta tapahtui 
vuonna 1999, kun Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) otti 
käyttöön The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) -
riidanratkaisumenettelyn.10 ICANN:n UDRP-ratkaisusäännöstön 4 a §:n mukaan verkko-
tunnuksen rekisteröinti voidaan lakkauttaa tai siirtää kantajalle, mikäli seuraavat kriteerit 
täyttyvät: 
 
1) Verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla saman-
kaltainen sellaisen tavara- tai palvelumerkin kanssa, johon kantajalla on oi-
keus; 
2) Verkkotunnuksen haltijalla ei ole laillista oikeutta tai laillista intressiä tun-
nukseen, ja; 
3) Verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä.11 
 
                                                          
8
 Ks. sisämarkkinoiden harmonisointiviraston käytännöstä R 582/2003-4 East Side Mario's, OHIM Fourth 
Board of Appeal 13.12.2004, kohdat 16-20; R 383/2012-1 LLRG5, OHIM 1st
 
Board of Appeal 7.3.2013, kohta 
28 sekä 6583 C APOGEE ACOUSTICS, OHIM CD 14.1.2013, kohdat 19 ja 22. 
9
 Tsoutsanis 2010, s. 9. 
10
 Ks. UDRP-riidanratkaisumenettelystä ja vilpillisessä mielessä haetuista verkkotunnuksista esim. Sund-
Norrgård 2002a-b. Lisäksi Pihlajarinne on kirjoittanut tunnusmerkin käytöstä vilpillisessä mielessä 
verkkotunnuksessa. Ks. Pihlajarinne 2007 sekä Pihlajarinne 2009, s. 313-341 ja 349-350.  
11
 UDRP-ratkaisusäännöstön 4b § tarjoaa tyyppiesimerkkejä tilanteista, joissa on mahdollista katsoa vilpilli-
sen mielen edellytyksen täyttyvän. Ks. esim. Sund-Norrgård 2002a, s. 59-74 sekä Pihlajarinne 2009 s. 321-
329. UDRP-ratkaisusäännöstä on kuitenkin vaivannut epäyhtenäinen ratkaisukäytäntö vilpillisen mielen 
tulkinnasta. Ks. Pihlajarinne 2006. 
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UDRP koskee maailmanlaajuisesti yleisimpiä verkkotunnuksia, kuten .com, .net sekä .org, 
mutta ei maatunnuksiin perustuvia verkkotunnuksia, ellei sitä ole otettu nimenomaisesti 
niiden osalta käyttöön. Suomen .fi-verkkotunnusta ja Ahvenanmaan .ax-verkkotunnusta 
koskevia riitatilanteita säädellään verkkotunnuslaissa (13.3.2003/228) olevien säännösten 
mukaan.12 Eu-verkkotunnusrekisteröintiin voi puuttua eu-verkkotunnusasetuksen nojalla.13 
Ensisijainen riidanratkaisukeino .eu-verkkotunnuksia koskevissa erimielisyyksissä on 
ADR (Alternative Dispute Resolution) -menettely. 
 
Suomen toiminimilaissa (2.2.1979/128, TnimiL) ei ole säännöstä toiminimen rekisteröin-
nistä vilpillisessä mielessä. TnimiL 10 §:n 4 kohdan esitöissä onkin mainittu, että kyseisel-
lä lainkohdalla suojataan nimenomaisesti rekisteröidyn tai vakiinnutetun toiminimen tai 
tavaramerkin haltijaa, mutta ei sitä, joka on ottanut toiminimen tai tavaramerkin käyttöön-
sä. TnimiL:n esitöissä kuitenkin mainitaan myös se, että toiminimen tai tavaramerkin käyt-
töön ottanut taho saa suojaa vilpillistä kilpailua eli sopimatonta menettelyä elinkeinotoi-
minnassa sääntelevän yleislausekkeen perusteella sitä vastaan, joka vilpillisessä mielessä 
eli tietoisena todetusta toiminimen tai tavaramerkin käyttöönotosta on myöhemmin saanut 
rekisteröidyksi käyttöönotettuihin tunnuksiin sekoitettavissa olevan toiminimen.14  Lisäksi 
on huomioitava Pariisin yleissopimuksen (SopS 45/1975) 8 artikla, jonka mukaan toimi-
nimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja rekisteröintivelvollisuutta kaikissa liittomais-
sa.15  
 
Jos patenttia hakee joku toinen kuin keksinnön tekijä tai siihen oikeutettu, voi tällaisen 
hakijan katsoa toimineen joissakin tilanteissa niin sanotusti vilpillisessä mielessä. Suomen 
patenttilain (15.12.1967/550, PatL) 52§:n 1 momentin 1 kohdan nojalla on mahdollista ajaa 
patentin mitätöimistä vaativaa kannetta, jos patenttia on hakenut joku muu kuin keksinnön 
tekijä tai se, jolle keksijän oikeus on siirtynyt. PatL 52 §:n 5 momentin mukaan kyseistä 
kannetta saa ajaa se, joka väittää olevansa oikeutettu patenttiin. Euroopan patenttisopimuk-
                                                          
12
 Verkkotunnuslakia sovelletaan 4.9.2016 asti. Tämän jälkeen, eli alkaen 5.9.2016, .fi-verkkotunnuksia sekä 
ax-verkkotunnuksia koskevissa asioissa sovelletaan tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) verkkotunnuk-
sia sisältävää 21 lukua. Ks. voimaantulo- ja siirtymäsäännöksistä tietoyhteiskuntakaaren 45 luku. 
13
 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aluetunnuksen ".eu" perustamisesta, 22.4.2002, (EY) N:o 
733/2002 (EUVL L 113 , 30.5.2002 s. 1-5, eu-verkkotunnusasetus). Eu-verkkotunnusasetuksen 21 artiklan 3 
kohdassa on tyyppitilanneluettelo vilpillisestä mielestä. Niissä heijastuu verkkotunnuksen haltijan epärehel-
lisen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksen arviointi. Ks. Pihlajarinne 2009, s. 329-337. 
14
 HE 238/1978, s. 25-26.  
15
 Ks. vilpillisessä mielessä rekisteröityjä toiminimiä koskevasta kotimaisesta oikeuskäytännöstä esim. kor-
keimman oikeuden (KKO) ratkaisu 1994:23 sekä markkinaoikeuden ratkaisu 10.2.2012 T 32/12. 
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sen (5.10.1973, EPC) 61 artiklan mukaan eurooppapatenttia16 koskevalle patenttihakemuk-
selle on este, jos hakemusta on haettu muun kuin patenttiin oikeutetun toimesta. Artikla ei 
nimenomaisesti mainitse vilpillistä mieltä, mutta Euroopan patenttiviraston (EPO) valitus-
lautakunta on artiklaa koskevassa käytännössään katsonut kyseisten rekisteröintien tapah-
tuneen vilpillisessä mielessä.17 Patenttioikeudessa vilpillistä mieltä vastaavia tilanteita voi 
ilmetä myös silloin, kun patentti on sen hakijaan kohdistuneen ilmeisen väärinkäytöksen 
johdosta tullut julkiseksi. Näissä tilanteissa PatL 2 §:n 6 momentti tarjoaa suojaa siten, että 
ilmeisen väärinkäytöksen johdosta tapahtunutta julkiseksi tuloa ei oteta huomioon keksin-
nön uutuusarvioinnissa edellyttäen, että patenttiin oikeutettu hakee keksinnölleen patenttia 
kuuden kuukauden kuluessa tästä julkiseksi tulosta. PatL 2 §:n 6 momentti on samanlainen 
kuin EPC 55 artiklan 1 kohta.18 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on mainittu, että edel-
lytyksenä PatL:n 2 §:n 6 momentin soveltamiselle on esimerkiksi se, että keksinnön julkis-
tanut henkilö tai hänen edeltäjänsä on vilpillisesti saanut tiedon keksinnöstä.19  
 
Jos PatL 52 §:n 1 momentin 1 kohdan patentin mitätöimisvaatimuksen voi katsoa sisältä-
vän vilpillisessä mielessä haetut patentit, voi samaa sanoa silloin mallioikeuslain 
(12.3.1971/221, MalliL) 31 §:n 1 momentista. Kyseisen säännöksen nojalla on mahdollista 
ajaa mallin mitätöimistä vaativaa kannetta, jos mallia on hakenut joku muu kuin mallin 
luoja tai se, jolle luojan oikeus on siirtynyt.  MalliL 31 §:n 2 momentin mukaan kyseistä 
kannetta saa ajaa se, joka väittää olevansa oikeutettu malliin. Lisäksi myös MalliL sisältää 
säännöksen tilanteesta, jossa malli on sen luojaan kohdistuneen väärinkäytöksen johdosta 
tullut julkiseksi. MalliL 3a §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan väärinkäytöksen johdosta 
tapahtunutta mallin julkiseksi tuloa ei oteta huomioon mallin uutuusarvioinnissa edellyttä-
en, että malliin oikeutettu hakee mallin rekisteröintiä 12 kuukauden kuluessa tästä julkises-
ta tulosta. Säännös perustuu mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (mallioikeusdirektiivi)20 6 artiklan 3 koh-
taan. Vaikka tässä säännöksessä ei mainita käsitettä vilpillinen mieli, on ulkomaisessa oi-
keuskirjallisuudessa mallioikeusdirektiivin 6 artiklan 3 kohta liitetty vilpilliseen mieleen.21 
Lisäksi voidaan tässä yhteydessä mainita, että neuvoston 12.12.2001 antaman yhteisömal-
                                                          
16
 Ks. erilaisten patenttien hakemisesta Oesch ym. 2014, s. 145-157. 
17
 EPO J 000/91 Board of Appeal 31.3.1992, kohta 25. 
18
 Ks. lisää EPC 55 artiklan 1 kohdasta ja vilpillisestä mielestä Tsoutsanis 2010, s. 6-7. 
19
 Oesch ym. 2014, s. 76. 
20
 EUVL L 289, 28.10.1998, s. 28-35. 
21
 Tsoutsanis 2010, s. 7 alaviite numero 10.  
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lia koskevan asetuksen N:o 6/200222 15 artiklassa säädetään vaatimuksesta kohdistuen yh-
teisömallia koskevaan oikeuteen ja pääsääntönä on, että tämä vaatimus on tehtävä kolmen 
vuoden kuluessa päivästä, jona rekisteröity yhteisömalli on julkaistu tai rekisteröimätön 
yhteisömalli tullut tunnetuksi. Tätä kolmen vuoden aikarajaa ei kuitenkaan sovelleta kysei-
sen artiklan 3 kohdan mainitsemassa poikkeuksessa eli silloin jos henkilö, jolla ei ole oike-
utta yhteisömalliin, on toiminut vilpillisessä mielessä, kun mallia on haettu, se on tullut 
tunnetuksi tai se on siirretty hänelle.  
 
Tekijänoikeuden rekisteröimisen hakeminen vilpillisessä mielessä ei ole mahdollista Suo-
messa, koska Suomessa ei voi yleensäkään rekisteröidä tekijänoikeutta. Kuitenkin esimer-
kiksi Yhdysvalloissa tekijänoikeuden voi rekisteröidä tekijänoikeusviraston (US Copyright 
Office) kautta. SCO Groupin ja Novellin välinen riita Novellin hakemasta ohjelmistokoo-
din rekisteröinnistä on kenties tunnetuin esimerkki tekijänoikeuden rekisteröinnin hakemi-
sesta vilpillisessä mielessä.23 
 
1.3 Tutkimusongelma ja rajaukset 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on sovel-
lettava tavaramerkin kaappaustilanteissa. Tarkoitan kaappaustilanteilla sellaisia tilanteita, 
joissa hakija pyrkii merkin rekisteröintiä hakemalla kaappaamaan vilpillisessä mielessä 
itselleen sellaisen tavaramerkin, jota ei ole rekisteröity tai vakiinnutettu Suomessa, mutta 
jonka on katsottava kuuluvan toiselle.  
Koska vilpillisessä mielessä haetut tavaramerkkirekisteröinnit ovat vain murto-osa kaikista 
haetuista tavaramerkkirekisteröinneistä, on tutkimuksen relevanssia siten hyvä perustella 
jollakin tavalla. Seuraavassa on neljä erityistä syytä tutkimukselle: 
(1) Lisääntynyt kansainvälisen kaupan globalisaatio on tehnyt tavaramerkkien suojan pa-
rantamisen entistä tärkeämmäksi ja tätä kautta myös vilpillisessä mielessä haettujen ta-
varamerkkirekisteröintien merkitys on korostunut.24 
 
(2) TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta on ollut voimassa aina siitä asti, kun nykyinen TML 
tuli voimaan 1.6.1964. Säännös on siis peräisin ajalta ennen Suomen liittymistä Euroo-
                                                          
22
 EUVL L 003, 5.1.2002 s. 1-24. 
23
 Ks. The SCO Group, Inc. v. Novell, Inc., No. 10-4122 (10th Cir. Aug. 30, 2011).  
24
 Etenkin Kiinassa ja Venäjällä vilpillisessä mielessä haetut tavaramerkkirekisteröinnit ovat olleet viime 
vuosina kasvava ongelma. Ks. aiheesta lisää esim. Yuan 2012 sekä Sangsuvan 2014, s. 253-260. 
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pan unioniin (EU) ja ajalta ennen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentä-
misestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (TMD)25 
täytäntöönpanoa. Suomen liittyminen EU:n jäseneksi tarkoitti tavaramerkkilainsäädän-
nön uudistamista suurelta osin. Tällöin oli varmistettava, että tavaramerkkilainsäädän-
tömme vastaa TMD:n vaatimuksia. Suomen tavaramerkkilaki olikin sopeutettu TMD:n 
vaatimuksiin jo vuoden 1993 alussa.26 Tässä sopeuttamisessa ei kuitenkaan virallisissa 
valmisteluaineistoissa pohdittu sanallakaan TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan suhdetta 
TMD:n kahteen vilpillistä mieltä koskevaan rekisteröintiesteeseen ja mitätöimisperus-
teeseen.  
 
(3) Euroopan unionin tuomioistuin (EUT)27 on antanut vilpillisessä mielessä haetusta tava-
ramerkkirekisteröinnistä kaksi merkittävää ennakkoratkaisua. Ensimmäinen niistä on 
EUT:n 11.6.2009 antama ennakkoratkaisu asiassa C-529/07 Lindt Goldhase. Tämän 
jälkeen EUT antoi 27.6.2013 ennakkoratkaisun asiassa C-320/12 Malaysia Dairy. 
Suomessa on ollut tämän tutkimuksen tekemiseen mennessä kaksi tuomioistuimen rat-
kaisua, joissa on nimenomaisesti otettu huomioon nämä ennakkoratkaisut TML 14 §:n 
1 momentin 7 kohdan soveltamisessa. MaO otti huomioon nämä ennakkoratkaisut rat-
kaisussa 18.11.2014 nro 810/1428 sekä ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15.     
 
(4) TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta perustuu pohjoismaiseen neuvotteluyhteistyöhön, 
jonka seurauksena päädyttiin 1960-luvulla Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan tava-
ramerkkilakien yhtenäistämiseen. Näissä muissa pohjoismaissa vilpillisessä mielessä 
haettua tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa säännöstä on vuosien aikana muutettu, 
mutta Suomessa säännös on pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet ennallaan. 
 
Tutkimus tarvitsee rajauksensa. Tässä tutkimuksessa ei oteta huomioon muita kuin niin 
sanottuja tavaramerkin kaappaustilanteita, kun pohditaan TML 14 §:n 1 momentin 7 koh-
dan merkityssisältöä. Tutkimuksessa ei myöskään käsitellä sitä, miten Suomen tavara-
merkkioikeudessa on ennen TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan voimaan tulemista suhtau-
                                                          
25
 EUVL 1989, L 040, 11.2.1989 s. 1-7. 
26
 HE 302/1992, s. 1. 
27
 Lissabonin sopimuksen (EUVL C 306, 17.12.2007, s. 1) voimaantulon jälkeen 1.12.2009 Euroopan yhteisö-
jen tuomioistuin (EYT) sai nimekseen Euroopan unionin tuomioistuin (EUT). Tässä tutkimuksessa käytetään 
johdonmukaisuus -ja selvyyssyistä nimitystä EUT myös vanhempien ratkaisujen osalta.  
28
 Tämä kiista vilpillisessä mielessä haetusta tavaramerkin rekisteröinnistä herätti jopa valtakunnallisen 
median mielenkiinnon: <http://yle.fi/uutiset/crossfit-
nimesta_on_syntynyt_kiistaa__lakimiehet_selvittavat/6817892>. 
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duttu vilpillisessä mielessä haettuun tavaramerkin rekisteröintiin. 29  Rajauksiin kuuluu 
myös kysymys siitä, voiko tavaramerkin vakiinnuttamisen katsoa tapahtuneen vilpillisessä 
mielessä.30 Tässä tutkimuksessa rajataan käsittelyn ulkopuolelle myös prosessioikeudelliset 
kysymykset. Näistä yksi merkittävimmistä on todistustaakan seikkaperäinen arviointi. Vil-
pillisessä mielessä haettuja tavaramerkkejä koskevissa riidoissa on todistustaakan osalta 
olemassa selvä pääsääntö: tavaramerkin rekisteröinnin hakijan vilpitön mieli on olettama, 
ja vilpilliseen mieleen vetoavan on näytettävä hakijan vilpillinen mieli riittävissä määrin 
toteen ennen kuin todistustaakan voi katsoa siirtyvän hakijalla sen osoittamiseksi, että tämä 
ei ole ollut vilpillisessä mielessä.31 Se, missä vaiheessa tämä todistustaakka kääntyy, on 
mutkikkaampi asia.32 Tässä tutkimuksessa ei myöskään pohdita sellaisia mielenkiintoisia 
prosessuaalisia seikkoja, kuten minkä ajan kuluessa on hyväksyttävää vaatia vilpillisessä 
mielessä haetun tavaramerkkirekisteröinnin mitätöimistä33; missä tulisi kulkea raja sen 
suhteen, että kuka tarkalleen ottaen voi tehdä väitteen tai hakea mitätöimistä vilpillisessä 
mielessä tehtyä tavaramerkin rekisteröintiä vastaan34; tulisiko vilpillisessä mielessä haetun 
merkin rekisteröinti voida siirtää merkin oikealle haltijalle35 tai miten turvaamistoimia on 
mahdollista hyödyntää näissä asioissa.36 Tutkimuksen ulkopuolelle kuuluviin rajauksiin 
kuuluu myös kysymys siitä, tuleeko asiamiehen tai edustussuhteessa olevan hakijan hake-
musta merkistä, joka on sekoitettavissa päämiehen käyttämään merkkiin, arvioida TML 14 
                                                          
29
 Ks. tästä aiheesta esim. Kauppi 1934; Hakulinen 1945, s. 24 sekä s. 33-34; Komiteanmietintö 1945:2, s. 65; 
Drockila 1977, s. 146-147 sekä oikeuskäytännöstä KKO 1925 II 250 sekä KKO 1931 II 107. Kyseiset ratkaisut 
on julkaistu myös teoksessa Kemppinen 1981, s. 78-80. 
30
 Kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa etenkin Max Oker-Blom on tarkastellut tätä kysymystä ja päätynyt 
myöntävään vastaukseen. Ks. aiheesta lisää Oker-Blom 2008 ja 2009; Drockila 1979, s. 650-652 sekä Weck-
ström 2009, s. 19-22. Mielenkiintoista on se, että kotimaisessa oikeuskäytännössä Helsingin hovioikeus on 
ottanut asiaan lyhyesti kantaa antamassaan ratkaisussa 31.12.2010 T 3572 ja päätyi hieman epäloogisesti 
eri johtopäätökseen kuin Oker-Blom. Ks. ulkomaisesta oikeuskirjallisuudesta esim. Larsen 2011, s. 38-43. Ks. 
lisäksi vakiinnuttamisen käsitteestä laajemmin esim. SOU 1958:10, s. 63-64 sekä s. 209-225; Drockila 1977, 
erityisesti s. 142 sekä s. 158-164 ja Holmqvist 1975 sekä uudemmasta kotimaisesta oikeuskirjallisuudesta 
Salmi et al. 2008, s. 108-113 ja Haarmann 2014, s. 314-317. 
31
 Salmi et al., s. 406 sekä esim. Larsen 2011, s. 61; Phillips 2003, s. 466. Ks. myös EUYT:n käytännöstä rat-
kaisu asiassa T-33/11 BIGAB, kohta 17. 
32
 Ks. todistustaakan arviointia liittyvästä pohdinnasta esimerkiksi seuraavat OHIM:n ratkaisut: 8489 C ALE-
XANDER WANG, OHIM CD 15.10.2014, kohdat 17-18 sekä 8712 C Growlab Horticultural -kuviomerkki, OHIM 
CD 20.10.2014, kohdat 12-18. 
33
 Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklan mukaan tällaisen merkin mitätöintiä koskeva kanne ei ole sidottu 
määräaikaan, mutta tämä artikla koskee vain laajalti tunnettuja merkkejä. TMD sen sijaan jättää jäsenvalti-
oille vapaat kädet tällaisten prosessuaalisten seikkojan määrittämiseksi. Ks. aiheesta lisää esim. Phillips 
2003, s. 447 ja Tsoutsanis 2010, s. 117-119 ja 327-329 sekä kotimaisesta oikeuskäytännöstä esim. Helsingin 
hovioikeuden ratkaisu 23.1.1996 T 399 sekä ulkomaisesta oikeuskäytännöstä etenkin J Chomette & Son 
Limited v. Sas Nouvelle Pillivuyt O-291-04, 22.9.2004, kohdat 14-16. 
34
 Ks. tämän osalta esim. KHO 2010:75. 
35
 Ks. tämän osalta oikeuskirjallisuudesta Phillips 2003, s. 449 sekä Tsoutsanis 2010, s. 130. 
36
 Ks. esim. Helsingin hovioikeuden ratkaisu 10.7.2006 T 2194. Ks. yleisesti immateriaalioikeudellisista tur-
vaamistoimenpiteistä Norrgård 2002. 
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§:n 1 momentin 7 kohdan soveltamisessa Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklan kritee-
rien mukaisesti vai onko näitä tilanteita mahdollista arvioida myös yleistä vilpillistä mieltä 
koskevan doktriinin mukaan.37 
1.4 Tutkimuksen metodi 
 
Tämän tutkimuksen metodina eli tutkimusmenetelmänä on lainoppi. Lainopin metodilla 
tulkitaan voimassa olevaa oikeutta hyväksyttyjen oikeuslähteiden avulla, joita käytetään 
etusija- ja käyttöjärjestyssääntöjen osoittamassa järjestyksessä.38  Lainoppia on oikeuskir-
jallisuudessa jaoteltu teoreettiseen ja käytännölliseen lainoppiin.39 Tässä tutkimuksessa ei 
ole tarkoituksena teoreettisen lainopin tavoin pyrkiä kehittämään tavaramerkkioikeuteen 
liittyviä yleisiä oppeja. Sen sijaan tämän tutkimuksen tarkoituksena on käytännöllisen lain-
opin tavoin tuottaa perusteltuja tulkintakannanottoja voimassa olevan oikeuden normeista 
ja tarkemmin sanottuna TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdasta tukeutuen vallitsevaan oikeus-
lähdeoppiin. 
1.5 Oikeuslähteet 
 
1.5.1 Oikeuslähdeoppi  
Aarnion ja Peczenikin oikeuslähdeopin mukaan oikeuslähteet on mahdollista jakaa niiden 
velvoittavuuden mukaan vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeus-
lähteisiin. Vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin luetaan Suomen oikeudessa perustuslaki, 
laki, asetukset ja alemmantasoiset säädökset. Tuomarin ja virkamiehen on näitä noudatet-
tava. Heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin kuuluvat esityöt sekä korkeimman oikeuden ja 
korkeimman hallinto-oikeuden prejudikaatit. Näistä voidaan poiketa, mutta poikkeaminen 
on perusteltava. Sallitut oikeuslähteet tarjoavat apua perusteluille vaikeissa ratkaisutilan-
teissa ja niistä poikkeaminen sallittua ja poikkeamista ei tarvitse perustella. Sallittuihin 
                                                          
37
 Sillä, kummalla tavalla tilannetta arvioidaan, ei liene suurta vaikutusta. Voidaan nimittäin katsoa, että 
vilpillistä mieltä koskeva säännös sisältää yleispiirteisyytensä johdosta myös erityispiirteisemmän Pariisin 
yleissopimuksen 6septies artiklan kaltaisen asiamies- tai edustussuhteessa haettuja merkkejä koskevan 
rekisteröintiesteen. Täten ne tilanteet, jotka eivät aivan mahdu erityispiirteisen Pariisin yleissopimuksen 
6septies artiklan soveltamisalaan, voisivat aina tulla harkittavaksi vilpillisessä mielessä haettua tavaramerk-
kirekisteröintiä koskevien kriteerien mukaan. Ks. aiheesta lisää Phillips 2003, s. 447, OHIM 2014 Part D, 
Section 2 - Substantive Provisions, s. 15 sekä OHIM 2014, Part C Opposition Section 3 - Unauthorised Filing 
by Agents of the TM Proprietor (Article 8(3) CTMR). Ks. lisäksi EUYT:n sekä OHIM:n käytännöstä esim. T-
262/09 First Defense, kohta 65 sekä R 344/2013-1 COGI, 9.1.2014, kohta 73. Katso myös tämän tutkimuksen 
alaluku 3.3, jossa kerrotaan kuinka TML:ssa on mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa erikseen säännös, 
joka vastaa Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklan sanamuotoa. 
38
 Husa ym. 2008, s. 20. 
39
 Ks. määritelmistä Siltala 2003, s. 109.  
 11 
 
oikeuslähteisiin kuuluvat muun muassa oikeuskirjallisuus, yleiset oikeusperiaatteet, reaali-
set argumentit ja oikeusvertailu.40  
Edellä kuvattua Aarnion ja Peczenikin oikeuslähdeoppia on kutsuttu staattiseksi oikeusläh-
deopiksi, koska siinä oikeuslähteiden merkitys ratkaisutoiminnassa määrittyy niiden muo-
dollisen syntytavan mukaan.41 Staattista oikeuslähdeoppia on kritisoitu siitä, että siihen on 
vaikeaa sijoittaa muun muassa EU-lainsäädäntöä sekä EUT:n ratkaisuja.42 EU-oikeuden 
merkitys on immateriaalioikeudessa ja etenkin tavaramerkkioikeudessa hyvin korostunut. 
Suomen tavaramerkkioikeus perustuu lähes yksinomaan EU-oikeuteen, joka koostuu tava-
ramerkkidirektiivistä ja yhteisön tavaramerkkiasetuksesta. Tämän lisäksi EUT on antanut 
lukuisia tavaramerkkioikeudellisia ennakkoratkaisuja, joita kansallisten tuomioistuinten on 
noudatettava. Siltala onkin pyrkinyt hahmottelemaan oikeuslähdeoppia niin, että siinä ote-
taan huomioon eurooppaoikeudellinen normisto. Siltalan jaottelussa oikeuslähteet jaetaan 
velvoittaviin oikeuslähteisiin, ohjeellisiin oikeuslähteisiin ja mahdollisiin muihin oikeus-
lähteisiin.43 EU-lainsäädäntö on tässä jaottelussa velvoittavissa oikeuslähteissä ennen kan-
sallista lainsäädäntöä. EUT:n ratkaisut voivat tässä jaottelussa sijaita kaikissa näissä kate-
gorioissa riippuen tapauksesta.  EUT:n ratkaisut voivat ensinnäkin olla samalla tasolla kuin 
EU-lainsäädäntö eli kansallista oikeutta velvoittavampia. Toiseksi ne voivat olla ohjeellisia, 
jossa ne ovat kansallista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä alemmalla oikeuslähdetasolla. 
Kolmanneksi ne voivat olla osana muita oikeuslähteitä kuten lainopillinen kirjallisuus, 
oikeusvertailu tai reaaliset argumentit. Siltalan mukaan EUT:n ratkaisuja ei voi yksiselit-
teisesti sijoittaa johonkin ennalta määrättyyn kohtaan oikeuslähdejaottelussa silloin kun 
kyse ei ole esimerkiksi valtionsääntöoikeuden toimivaltakysymyksiä tai ihmisoikeuksia 
käsittelevistä ratkaisuista. Ratkaisun soveltuminen käsillä olevaan soveltamistilanteeseen 
on arvioitava ratkaisun aineellisen sisällön ja perusteluiden sekä EUT:n myöhemmän rat-
kaisukäytännön perusteella. EUT onkin omaksunut dynaamisen ja teleologisen ratkaisu-
käytännön, jossa se on joustava suhteessa omaan aikaisempaan ratkaisukäytäntöönsä. Näin 
ollen Siltalan mallissa EUT:n ratkaisujen oikeuslähdeopillinen merkitys perustuu tilanne-
kohtaiseen, dynaamiseen arviointiin.44 Tämänlainen oikeuslähdeopillinen ratkaisu on lähel-
lä dynaamista oikeuslähdeoppia, jossa oikeuslähteiden merkitys on määritettävissä vain 
                                                          
40
 Aarnio 1989, s. 220-221 sekä Peczenik 1990, s. 144-149. 
41
 Siltala 2003, s. 762. 
42
 Siltala 2003, s. 763. Ks. myös Jyränki & Husa 2012, s. 76.  
43
 Siltala 2003, s. 780. 
44
 Siltala 2003, s. 287-298 sekä 780.  Vertaa esim. Tolonen 2003 s. 111-115, jossa EU-oikeus on oikeuslähde-
opillisesti lain tasolla, mutta Tolonen ei käsittele näiden eri oikeuslähteiden välisiä konfliktitilanteita. 
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tapaus- ja tilannekohtaisesti ilman, että merkitystä on yleistettävissä muihin samanlaisiin 
tapauksiin.45 Myös tässä tutkimuksessa käytettävien EUT:n ratkaisujen merkitystä peila-
taan suhteessa EUT:n muuhun asiaa koskevaan tavaramerkkioikeudelliseen ratkaisukäy-
täntöön sekä ratkaisujen yleistettävyyteen ja niiden asemaan tavaramerkkioikeuden syste-
matiikassa.46  
Immateriaalioikeudelle on lisäksi tunnusomaista kansainvälisten sopimusten suuri merkitys. 
Tämän tutkimuksen kannalta olennaisina kansainvälisinä sopimuksina voidaan pitää Parii-
sin yleissopimusta sekä TRIPS-sopimusta. Näiden sijoittaminen edellä kuvattuihin oikeus-
lähdemalleihin on hieman mutkikasta.47  Suomen oikeusjärjestelmän suhtautumista kan-
sainvälisiin sopimuksiin voidaan kuvata dualistiseksi. Dualistisessa järjestelmässä kansain-
välisessä sopimuksessa olevat määräykset pitää ensin muuntaa osaksi kansallista oikeutta 
ennen kuin niihin on mahdollista vedota kansallisessa tuomioistuimessa.48 Muuntaminen 
tapahtuu säätämällä kansallinen laki. Näin ollen kansainvälisten sopimusten oikeusläh-
dearvoa ei usein pidetä samantasoisena kuin niitä täytäntöönpaneva laki.49 Se, mikä oike-
uslähdearvo kansainväliselle sopimukselle annetaan, voi kuitenkin riippua sovellettavasta 
tilanteesta.50 Nykyisessä globaalisessa ympäristössä tiukka dualismi ei liene enää perustel-
tua.51 
1.5.2 Kansallinen oikeuslähdeaineisto 
1.5.2.1 Tavaramerkkilaki ja sen esityöt 
 
Voimassaoleva TML perustuu vuoden 1960 komiteanmietintöön sisältyvään lakiehdotuk-
seen, jota on tarkistettu pitämällä silmällä komiteanmietinnön jälkeen pohjoismaissa annet-
tuja tavaramerkkilakeja. 52  Tämä vuoden 1960 komiteanmietintö on seurausta Suomen, 
Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä käydyistä neuvotteluista pohjoismaiden tavaramerkkila-
kien yhtenäistämiseksi. Eri pohjoismaiden välillä ollut yhteistyö perustui vapaaehtoisuu-
teen, ilman minkäänlaisia velvoitteita osallistumisesta tai yhteistyön tuloksena syntyneiden 
                                                          
45
 Siltala 2003, s. 762. 
46
 Ks. vertailevasti Pihlajarinne 2010, s. 25. 
47
 Norrgård 2009, s. 5. 
48
 Dualistisen järjestelmän vastakohta on monistinen järjestelmä, jossa sopimusmääräykset ovat yleensä 
suoraan sovellettavissa kansallisessa tuomioistuimessa. 
49
 Norrgård 2009, s. 5. 
50
 Norrgård 2009, s. 5. 
51
 Oesch ym. 2014, s. 30. 
52
 HE 128/1962, s. 1. 
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ratkaisujen noudattamisesta. Tästä huolimatta Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan tava-
ramerkkilait muodostuivat hyvin yhdenmukaisiksi.53  
TML 14 §:n 1 momentissa kuvataan erilaisia tavaramerkin rekisteröintiesteitä. Vilpillisessä 
mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskeva rekisteröintieste sisältyy TML 14 §:n 
1 momentin 7 kohtaan. Sen mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitetta-
vissa tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä, ja hakija tehdessään 
hakemuksen tiesi käytöstä eikä ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä 
ryhdyttiin käyttämään.  
TML:n valmisteluaineistoon lukeutuvassa hallituksen esityksessä viitataan TML 14 §:n 1 
momentin 7 kohdan osalta vuoden 1960 komiteanmietintöön. Hallituksen esityksessä lau-
sutaan jo komiteanmietinnöstä ilmenevä kanta, että vakiinnuttamista vähäisempään käyt-
tämiseen vedoten voidaan estää sitä, joka on ollut tietoinen kyseisestä käyttämisestä, saa-
masta samanlaista tavaramerkkiä suojatuksi rekisteröinnillä. Tällöin on mahdollista jatkaa 
aikaisempaa käyttämistä ja rekisteröidä tai vakiinnuttaa merkki vilpillisessä mielessä ole-
van kilpailijan jäljittelytoimista huolimatta.54 Komiteanmietinnön yksityiskohtaisten perus-
telujen mukaan 14 §:n 1 momentin 7 kohta laajentaa 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa. TML 14 
§:n 1 momentin 6 kohdassa kyse on merkin rekisteröintikiellosta silloin, jos merkki on 
sekoitettavissa toisen rekisteröityyn tai vakiinnuttamaan nimeen, toiminimeen tai tavara-
merkkiin. TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta laajentaa 14 §:n 1 momentin 6 kohtaa siten, 
että tarkoituksena on evätä sellainen vilpillinen menettely, jossa joku saatuaan tietää kilpai-
lijan ryhtyneen käyttämään tietynlaista merkkiä, hakemalla samanlaisen merkin rekiste-
röintiä, kiiruhtaisi hankkimaan itselleen oikeuden tuon käytön kieltämiseen estääkseen 
kilpailijaa vakiinnuttamasta tai rekisteröimästä merkkiään. Säännöksen mukaan ei siis vaa-
dita, että toisen merkki on rekisteröintiä haettaessa jo vakiintunut. Riittävää on se, että toi-
nen on hakijan tieten käyttänyt merkkiä, johon hakijan merkki voidaan, mikäli kyse on 
samoista tavara- tai palvelulajeista, sekoittaa.55   
                                                          
53
 Bruun 2001, s. 99. 
54
 HE 128/1962, s. 1-2. 
55
 Komiteanmietintö 1960:2, s. 31. Komiteanmietinnössä ehdotettu säännös sisältää muutamia vivahde-
eroja verrattuna voimassaolevaan säännökseen. Komiteamietinnön ehdotuksen mukaan ”tavaramerkkiä ei 
saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavaramerkkiin, jota toinen on ryhtynyt käyttämään ennen kuin 
hakemus tehtiin, ja hakija tehdessään hakemuksen tiesi käytöstä eikä kysymys ole sellaisesta tapauksesta, 
että hakija oli käyttänyt merkkiään ennen kuin toista merkkiä oli ryhdytty käyttämään”. 
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TML 14 §:n 2 momenttiin tuli lisäksi olennainen säännös siitä, että huolimatta TML 14 §:n 
1 momentin rekisteröintiesteistä, siis esimerkiksi 7 kohdan esteestä, on rekisteröinti yleen-
sä sallittava, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen. Komiteanmietinnön mukaan 
tähän on kuitenkin edellytyksenä se, että suostumuksen perusteella tapahtuvasta rekiste-
röinnistä ei aiheudu yleisölle erehtymisvaaraa. Tällöin rekisteröinti olisi suostumuksesta 
huolimatta evättävä myös esimerkiksi silloin, kun kaksi eri elinkeinonharjoittajaa tulisi 
käyttämään identtisiä merkkejä samoja tai samankaltaisia tavaralajeja varten.56  
1.5.2.2 Oikeuskäytäntö 
 
Tutkimuksen aiheen kannalta kotimaisella oikeuskäytännöllä on tärkeä merkitys, koska 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta sekä sen esityöt ovat monessa mielessä hyvin yleispiirtei-
siä. TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä on löydettä-
vissä jonkin verran. Varsinkin KHO on antanut yli kymmenkunta relevanttia ratkaisua. 
KKO ei ole antanut tähän mennessä yhtään säännöstä koskevaa ratkaisua. KKO:n ratkaisu-
jen niukkuuden vuoksi täytyy nostaa esiin Helsingin hovioikeuden (HelHO) ratkaisujen 
merkitys TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan arvioinnissa. 
Lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä MaO:n antamiin ratkaisuihin. MaO:lle tuli 
1.9.2013 alkaen käsiteltäväksi kaikki immateriaalioikeudelliset hakemus- ja riitasiat.57 Ta-
varamerkkiä koskevissa riita-asioissa valitustienä on KKO ja hallinnollisissa rekisteröinti-
asioissa KHO. Nämä muutoksenhakureitit edellyttävät valituslupaa. KKO ja KHO myön-
tävät valituslupia melko harvoin, joten tämän takia MaO:n antamilla ratkaisuilla voi olla 
merkittävää oikeuslähdeopillista arvoa.58  
1.5.3 Kansainvälinen oikeuslähdeaineisto 
1.5.3.1 Pariisin yleissopimus 
 
Pariisin yleissopimus teollisoikeuksien suojelemisesta solmittiin 1883. Suomi liittyi yleis-
sopimukseen vuonna 1921 sen jälkeen kun 3.6.1921 annetulla lailla oli muutettu vuoden 
1889 tavaraleima-asetus yleissopimuksen mukaiseksi. Yleissopimusta on täydennetty ja 
tarkistettu useita kertoja. Sopimukseen liittyneet maat muodostavat kansainvälisen liiton ja 
ne sitoutuvat suojaamaan muun muassa tavaramerkkiä yleissopimuksessa määritellyin ta-
                                                          
56
 Komiteanmietintö 1960:2, s. 31.  
57
 Rikosjutut säilyvät edelleen käräjäoikeuksien ratkaistavina. 
58
 KKO on kuitenkin myöntänyt valitusluvan MaO:n ratkaisussa 18.11.2014 nro 810/14. 
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voin.59 Jokainen yleissopimukseen liittynyt maa on velvollinen huolehtimaan myös rekiste-
röimättömien tavaramerkkien suojelemisesta tietyin ehdoin. Pariisin yleissopimus ei ni-
menomaisesti sisällä säännöstä vilpillisessä mielessä haetun merkin rekisteröinnistä, mutta 
yleissopimuksen yleisesti tunnettujen merkkien suojaa koskevan 6bis artiklan60 sekä asia-
miehen tai edustajan ilman päämiehen suostumusta hakemia merkkejä koskeva 6septies 
artiklan voidaan kuitenkin katsoa omalta osaltaan koskettavan näitä tilanteita. 
 
Osoituksena Pariisin yleissopimuksen 6bis sekä 6septies artiklan yhteydestä tavaramerkki-
oikeudelliseen vilpilliseen mieleen on muun muassa se, että TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohdan oikeuskäytännössä on ratkaisuun sovellettavissa oikeusohjeissa nimenomaisesti 
mainittu nämä molemmat artiklat.61 On kuitenkin huomattava, että 6bis sekä 6septies artik-
la voivat tulla sovellettavaksi vain tietyissä olosuhteissa, kuten että toisen merkin on oltava 
yleisesti tunnettu tai että kyse on asiamiehen tai edustajan hakemasta merkin rekisteröin-
nistä.62 Jos nämä edellytykset eivät täyty, eivät kyseiset artiklat sovellu. Näin ollen Pariisin 
yleissopimus ei täysin kata kaikkia ajateltavissa olevia vilpillistä mieltä koskevia tilantei-
ta.63 Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että myös 10bis artikla voisi vaihtoehtoisesti tarjota 
suojaa vilpillisessä mielessä haettuja tavaramerkin rekisteröintejä vastaan. Artiklassa liit-
tomaille asetetaan velvollisuus taata liittomaan kansalaisille tehokas suoja vilpillistä kilpai-
lua vastaan.64  Kyseisen artiklan voi kuitenkin katsoa soveltamisalaltaan kuuluvan vain 
                                                          
59
 Hakulinen 1953, s. 22. 
60
 6bis artikla otettiin Pariisin yleissopimukseen vuonna 1925 Haagissa tehdyn tarkistamisen yhteydessä, 
jonka jälkeen artiklaan on tehty pieniä muutoksia, mutta 6bis artiklan 3 kohdassa oleva maininta vilpillisestä 
mielestä on ollut yleissopimuksessa vuodesta 1925 lähtien. 
61
 Helsingin raastuvanoikeus viittasi tuomionsa perusteluissa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan ohella myös 
Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklaan ratkaisussa 28.10.1986 § 346 (S 83/4368). HelHO ei muuttanut rat-
kaisulla 31.8.1988 T 526 kyseistä raastuvanoikeuden ratkaisua. Helsingin raastuvanoikeus viittasi tuomionsa 
perusteluissa Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklaan ratkaisussa 21.5.1992 § 893 (S 91/9414). HelHO ei 
muuttanut antamallaan ratkaisulla 25.11.1992 T 4354 kyseistä raastuvanoikeuden ratkaisua. Ks. 6bis artik-
lan ja vilpillisen mielen liitännästä myös WIPO 1999, s. 8 sekä oikeuskirjallisuudesta 6bis sekä 6septies artik-
lojen läheisestä liitännästä vilpilliseen mieleen Koktvedgaard & Wallberg 2004, s. 205; Kur 2013, s. 21 ja 
Arnestål 2014, s. 116. 
62
 Pariisin yleissopimusta hallinnoinut Yhdistetty kansainvälinen toimisto henkisen omaisuuden suojaami-
seksi (BIRPI) on julkaissut vuonna 1969 Pariisin yleissopimuksen tulkintaa koskevan ohjeistuksen. Ohjeistuk-
sen mukaan edellä 6bis artiklassa viitattu vilpillinen mieli tulee kyseeseen normaalisti silloin, kun henkilö 
rekisteröi tai käyttää riidanalaista merkkiä tietoisena tunnetusta merkistä ja oletettavasti hänen tarkoituk-
sena oli hyötyä mahdollisesta sekoitettavuudesta tuon merkin ja rekisteröimänsä tai käyttämänsä merkin 
välillä. Ks. BIRPI 1969, s. 93. Koska BIRPI oli velvollinen hallinnoimaan Pariisin yleissopimusta, se ei ollut 
toimivaltainen määrittämään sitä, kuinka yleissopimusta tuli soveltaa. Täten BIRPI:n ohjeistuksen oikeus-
lähdearvo on vain ”presumed usefulness”, kuten ohjeistuksen johdannosta käy ilmi. Ks. BIRPI 1969, s. 7. 
BIRPI lakkautettiin vuonna 1970 ja sen seuraajaksi tuli Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO). 
63
 Kur 2013, s. 21. 
64 10bis artikla kokonaisuudessaan: 1. Liittomaat ovat velvolliset takaamaan niille, jotka ovat jonkin liitto-
maan kansalaisia, tehokkaan suojan vilpillistä kilpailua vastaan; 2. Vilpillisenä kilpailuna on pidettävä jokais-
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merkkien välisiin kilpailutilanteisiin eli silloin, kun toisen merkin käyttäjä ja väitetty vilpil-
lisessä mielessä toiminut merkin hakija toimivat samoilla markkinoilla. Näin ollen 10bis ei 
voisi soveltua tilanteessa, jossa merkin todellinen omistaja ei (vielä) ole samoilla markki-
noilla, joille väitetty vilpillisessä mielessä toiminut taho on hakenut merkin rekisteröintiä.65 
 
1.5.3.2 TRIPS 
 
 
TRIPS-sopimus on Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liitteenä 1C 
oleva monenkeskinen immateriaalioikeutta koskeva kansainvälinen sopimus. TRIPS-
sopimus tuli Suomen osalta voimaan 1.1.1996.66 Sopimus luo allekirjoittajavaltioille mer-
kittäviä velvollisuuksia muun muassa kansallista kohtelua koskevan säännöksen perusteel-
la, jonka mukaan ulkomaisille oikeudenhaltijoille ei saa antaa omia kansalaisia heikompaa 
suojaa (3.1 artikla). Lisäksi yhden maan kansalaisia ei saa suosia ilman, että muille anne-
taan samat oikeudet (4 artikla).   
 
TRIPS-sopimuksen 16 artikla koskee tavaramerkeillä myönnettyjä oikeuksia ja se sisältää 
viittauksen Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklaan. TRIPS-sopimuksen 16 artiklan kohdat 
2-3 laajentavat Pariisin yleissopimuksen 6bis artiklan tarkoittamaa suojaa soveltuvin osin 
myös palveluihin (2 kohta) sekä tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samanlaisia nii-
den kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että tavaramerkin käyttö sano-
tuille tavaroille tai palveluille loisi vaikutelman yhteydestä noiden tavaroiden tai palvelujen 
ja tavaramerkin omistajan välillä, ja edellyttäen, että rekisteröidyn tavaramerkin omistajan 
etu todennäköisesti kärsisi sellaisesta käytöstä (3 kohta). Kuten Pariisin yleissopimus, 
myöskään TRIPS-sopimus ei täsmennä vilpillisen mielen käsitettä.  
 
1.5.3.3 Rajallinen tulkinta-apu  
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tulkinnan suhteen Pariisin yleissopimuksella ja TRIPS-
sopimuksella on vain rajallista tulkinta-apua. Edellä sanotulla tavalla kyseisissä sopimuk-
                                                                                                                                                                                
ta kilpailutekoa, joka on hyvän liiketavan vastainen; 3. Erityisesti on kiellettävä: 1) kaikki teot, jotka ovat 
omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tai teollisen 
tai kaupallisen toiminnan kanssa; 2) väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka ovat omiaan vähentämään luot-
tamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai teolliseen tai kaupalliseen toimintaan; 3) ilmoitukset tai 
väitteet, joiden käyttö liiketoiminnassa on omiaan johtamaan yleisön harhaan tavaroiden laadun, valmistus-
tavan, ominaisuuksien, käyttökelpoisuuden tal paljouden suhteen. 
65
 Kur 2013, s. 22. 
66
 TRIPS-sopimus on saatettu voimaan asetuksella Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen 
liitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voi-
maantulosta (SopS 5/1995). 
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sissa ei nimenomaisesti oteta esille vilpillisessä mielessä haettuja tavaramerkkirekisteröin-
tejä omina artikloinaan. Pariisin yleissopimuksen 6bis, 6septies sekä 10bis ovat kuitenkin 
läheisessä yhteydessä kyseiseen ilmiöön ja 6bis mainitsee vilpillisen mielen. Voidaan kui-
tenkin katsoa, että ne eivät kata aivan kaikkia ajateltavissa olevia vilpillisessä mielessä 
haettuja tavaramerkkirekisteröintejä koskevia tilanteita. Huolimatta siitä, että vilpillisessä 
mielessä haettua tavaramerkin rekisteröintiä ei ole kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
Pariisin yleissopimus ja TRIPS, nimenomaisesti otettu esille suoraan omana artiklanaan, 
voidaan kansainvälisessä tavaramerkkioikeudessa katsoa yleisesti tunnustetuksi se, että 
vilpillisessä mielessä haettuja tavaramerkkejä ei voi rekisteröidä tai jos ne on jo rekisteröi-
ty, on niiden rekisteröinti mitätöitävä.67 Eri valtioiden välillä on kuitenkin ollut erilaisia 
tulkintoja kyseisen käsitteen sisällöstä.68  
1.5.4 EU:n lainsäädäntö ja sitä tulkitseva käytäntö 
1.5.4.1 Tavaramerkkidirektiivi 
 
TMD annettiin 21.12.1988. TMD:n tavoitteena on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädän-
töjen keskeisten määräysten yhdenmukaistaminen. Jo ennen Suomen liittymistä EU:n jäse-
neksi, Suomen jäsenyys Euroopan talousalueessa (ETA) velvoitti Suomea sopeuttamaan 
lainsäädännön TMD:n vaatimuksia vastaavaksi. Nämä muutokset toteutettiin lailla 
25.1.1993/39 ja TML muutettiin vastaamaan TMD:n pakottavia säännöksiä vuoden 1993 
alussa.  
Kun TML muutettiin vastaamaan TMD:n pakottavia säännöksiä, jäivät tässä muutospro-
sessissa vähemmälle huomiolle ne TMD:n säännökset, jotka olivat jäsenvaltioille valin-
nanvaraisia. Tällaisia valinnanvaraisia säännöksiä olivat muiden ohella TMD 3 artiklan 2 
kohdan d alakohta sekä 4 artiklan 4 kohdan g alakohta, jotka molemmat säätelevät vilpilli-
sessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä. TML mukauttamisessa vastaamaan 
TMD:n pakottavia säännöksiä ei ollenkaan otettu kantaa siihen, mikä on TML 14 §:n 1 
momentin 7 kohdan suhde näihin TMD:n vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekis-
teröintiä koskeviin säännöksiin. Seuraavassa esitellään seikkaperäisesti nämä TMD:n 
säännökset. 
TMD 3 artiklassa on kyse yleisistä rekisteröinnin esteistä ja mitättömyysperusteista kun 
taas TMD 4 artiklassa on kyse aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevista rekisteröin-
                                                          
67
 Kur 2013, s. 22. 
68
 IPO 2013, s. 2 sekä Kur 2013, s. 22. 
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nin esteistä ja mitättömyysperusteista. TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan jä-
senvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on 
julistettava mitättömäksi, mikäli hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpil-
lisessä mielessä. TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan mukaan jäsenvaltio voi lisäksi sää-
tää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava 
mitättömäksi, mikäli tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäi-
vänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen teh-
dessään vilpillisessä mielessä.  
Kuten edellä voi nähdä, kumpikin TMD:n vilpillistä mieltä koskeva artikla on hyvin erilai-
nen kuin Suomen TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta. Tässä tutkimuksessa korostuukin EU-
oikeudessa oleva oppi direktiivien tulkintavaikutuksesta kansallisessa oikeudessa. Tämän 
tulkintavaikutuksen mukaan kansallista lakia on poikkeavasta sanamuodosta huolimatta 
tulkittava direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti.69 Eurooppaoikeuden tulkin-
tavaikutuksen on katsottava saavan sitä suuremman merkityksen, mitä epätäsmällisemmin 
kansallinen säännös on kirjoitettu ja mitä vähemmän tulkinnallista apua on mahdollista 
saada lain esitöistä tai kansallisesta oikeuskäytännöstä.70 Lisäksi voidaan mainita se, että 
direktiivin puutteellisesta implementoinnista voi seurata valtiolle vahingonkorvausvastuu 
yksityistä kohtaan, jolle on aiheutunut tästä puutteellisesta implementoinnista vahinkoa.71 
Miksi TMD:ssä on kaksi eri valinnaista vilpillistä mieltä koskevaa rekisteröinnin estettä ja 
rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevaa säännöstä? Vastausta tähän on haettava 
direktiivin valmistelua koskevista vaiheista.72 Neuvottelut TMD:n osalta alkoivat toden 
teolla vuonna 1986. TMD:n valmisteluvaiheessa merkittävin keskustelun aihe oli se, kuin-
ka laajaa harmonisoinnin tulisi olla. Tämä liittyi etenkin TMD:n luonnosversion 2 artiklas-
sa oleviin rekisteröinnin esteisiin ja mitätöimisperusteisiin, jotka vastaavat nykyään voi-
massa olevan TMD 3-4 artiklojen sisältöä. 73  Lopulta ratkaisuksi muodostui se, että 
                                                          
69
 C-106/89 Marleasing, kohta 8. Ks. lisää direktiivien tulkintavaikutuksesta esim. Raitio 2013, s. 264-268.  
70
 Raitio 2013, s. 267. 
71
 Yhdistetyt asiat C-46/93 ja C-48/93 Brasserie du Pêcheur, kohta 51. Ks. lisää vahingonkorvausvelvollisuu-
desta ja sen edellytyksistä esim. Raitio 2013, s. 274-281. 
72
 Ongelmana on se, että tavaramerkkidirektiivin valmisteluvaiheista on saatavilla tietoa vain rajoitetusti, 
koska yleisölle on annettu vapaa pääsy valmisteluasiakirjoihin vasta vuodesta 2001 alkaen. Ks. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta 
yleisön tutustuttavaksi, 30.5.2001, (EY) N:o 1049/2001, EUVL L 145, 31.5.2001, s. 43-48. Lähteiden rajoittu-
neisuudesta johtuen tässä tutkimuksessa nojaudutaan teoksesta Tsoutsanis 2010 löytyviin tietoihin, joissa 
Tsoutsanis viittaa mm. Max Planck -instituutin sekä neuvotteluvaiheessa mukana olleen Alankomaiden 
delegaation valmisteluvaiheesta laatimiin asiakirjoihin. 
73
 Tsoutsanis 2010, s. 55. 
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TMD:ssä säädettäisiin sekä pakottavista että valinnanvaraisista rekisteröintiesteistä ja mitä-
töimisperusteista.74  
Alankomaiden delegaatio ehdotti ensimmäisenä erityisen vilpillisessä mielessä haetun re-
kisteröinnin esteen ja mitätöimisperusteen mukaan ottamista. Tämän jälkeen myös Tans-
kan delegaatio ehdotti vilpillisessä mielessä haettua rekisteröintiä koskevaa estettä. Tans-
kan ehdotuksessa ei kuitenkaan nimenomaisesti mainittu vilpillisen mielen käsitettä, vaan 
kriteerinä oli, että hakija tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää merkin aiemmasta ulkomailla 
tapahtuneesta käytöstä. Tämä Tanskan ehdotus oli hyvin samankaltainen kuin Tanskan 
vuoden 1959 varemærkelovenin (Lov nr 211 af 11 juni 1959) 14 §:n 1 momentin 7 kohta.75 
Alankomaiden sekä Tanskan ehdotuksien seurauksena uudessa konsolidoidussa direktii-
viehdotuksessa oli kaksi valinnanvaraista rekisteröintiesteen ja mitätöimisperusteen sisäl-
tävää säännöstä. Nämä olivat 2a artiklan 4 kohdan g alakohta sekä 2a artiklan 4 kohdan h 
alakohta, joka muuttui myöhemmin 2 artiklan 3a kohdan c alakohdaksi.76 Nämä säännök-
set muistuttivat paljolti nykyisiä 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sekä 4 artiklan 4 kohdan g 
alakohtaa.  
Konsolidoidun direktiiviehdotuksen vilpillisessä mielessä haettua rekisteröintiä koskevat 
säännökset kohtasivat kuitenkin myös vastarintaa. Etenkin Ranskan delegaatio vastusti 2a 
artiklan 4 kohdan g alakohtaa. Tämä vastustus liittyi erityisesti siihen, kuinka olisi suhtau-
duttava Alankomaiden ehdottaman yleispiirteisen 2 artiklan 3a kohdan c alakohdan sekä 
Tanskan ehdottaman erityispiirteisen 2a artiklan 4 kohdan g alakohdan väliseen suhteeseen. 
Ranskan delegaation mielestä yleispiirteinen 2 artiklan 3a kohdan c alakohta antoi jo riittä-
vissä määrin suojaa vilpillisessä mielessä haettuja rekisteröintejä vastaan ja kyseisen koh-
dan katsottiin sisältävän myös 2a artiklan 4 kohdan g alakohdan tarkoittama tilanne ulko-
mailla tapahtuneesta merkin aiemmasta käytöstä. Tsoutsaniksen mukaan muiden maiden 
                                                          
74
 Tsoutsanis 2010, s. 57. 
75
 ”Et varemærke må ikke registreres når mærket er forveksleligt med et varemærke, der er taget i brug i 
udlandet på det tidspunkt, da anmeldelsen om registrering indgives, og som vedvarende anvendes dér, og 
anmelderen på anmeldelsestidspunktet kendte eller burde kendte dette”. 
76
 Säännösten 2a(4)(g) sekä 2a(4)(h) sanamuoto englanninkielisen direktiiviehdotuksen mukaan: ”Any 
Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or shall be liable to be 
declared invalid where and to the extent that: (…) G) The trade mark is liable to be confused with a trade 
mark which was in use abroad on the filing date of the application and which is still in use there, provided 
that at the date of the application the applicant knew the mark or ought to have known of it; H) The appli-
cation of the trade mark was made in bad faith by the applicant”. Ks. Tsoutsanis 2010, s. 59.  
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delegaatiot eivät ilmeisesti kuitenkaan olleet samaa mieltä tästä Ranskan delegaation tul-
kinnasta, koska molemmat säännökset jätettiin direktiiviehdotukseen.77  
Ennen direktiivin lopullista valmistumista Tanskan ehdottama 2a artiklan 4 kohdan g ala-
kohta muuttui vielä siten, että säännöksen sisältämä edellytys ”tiesi tai olisi pitänyt tietää” 
muuttui EU:n pysyvien edustajien komitean (Coreper) aloitteesta ”vilpilliseksi mieleksi”. 
Tätä muutosta ei perusteltu Coreperin toimesta, mutta Tsoutsaniksen mukaan tälle muutok-
selle on esitettävissä erilaisia perusteluja. Ensinnäkin muutoksella haluttiin mahdollisesti 
estää tilanne, jossa vilpillisen mielen käsitteen sijasta säännös olisi koskenut vain sellaisia 
tilanteita, joissa hakija tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toisesta merkistä. Toinen mahdol-
linen perustelu muutokselle on se, että epämääräisestä ja laaja-alaisesta vilpillisen mielen 
käsitteestä ei haluttu antaa näin tarkkarajaista tulkintaa, vaan vilpillisen mielen käsite jätet-
täisiin EUT:n määritettäväksi. Kolmas mahdollinen perustelu on se, että edellä esille otetun 
Ranskan esittämän vastustuksen myötä molemmille säännöksille haluttiin delegaatioiden 
toimesta antaa samanlainen sanamuoto.78  
TMD sai lopullisen muotonsa vuoden 1987 loppupuolella. Viimeisenä muutoksena vilpil-
listä mieltä koskeviin säännöksiin oli 2 artiklan 3a kohdan c alakohdan muuttuminen 3 
artiklan 2 kohdan d alakohdaksi ja 2a artiklan 4 kohdan g alakohdan muuttuminen 4 artik-
lan 4 kohdan g alakohdaksi.79 Edellä esitetyllä tavalla TMD tuli siis sisältämään kaksi eri-
laista valinnaista vilpillistä mieltä koskevaa rekisteröinti- ja mitätöimisperustetta. Euroo-
pan parlamentti ja neuvosto antoivat sittemmin 22.10.2008 jäsenvaltioiden tavaramerkki-
lainsäädännön lähentämistä koskevasta direktiivistä kodifioidun toisinnon 2008/95/EY 
(TMD)80, jolla kumottiin vuonna 1988 annettu direktiivi.  
 
1.5.4.2 Yhteisön tavaramerkkiasetus 
 
Tässä tutkimuksessa otetaan oikeuslähteenä huomioon myös yhteisön tavaramerkkiasetus. 
Yhteisömerkkiasetuksella tarkoitetaan neuvoston 20.12.1993 antamaa asetusta yhteisön 
tavaramerkistä, (EY) N:o 40/94 (YTMA)81. YTMA:lla perustettiin EU:n, silloisen EY:n, 
                                                          
77
 Tsoutsanis 2010, s. 59-60. 
78
 Tsoutsanis 2010, s. 60-61. 
79
 Tsoutsanis 2010, s. 60-61. 
80
 EUVL 2008, L 299, 8.11.2008, s. 25-33. Tässä tutkimuksessa myös kodifioidusta versiosta käytetään lyhen-
nettä TMD. Sekä aiemmassa TMD:ssä että sen kodifioidussa versiossa vilpillisessä mielessä haettua tavara-
merkin rekisteröintiä koskevat säännökset ovat samoja.    
81
 EUVL L 11, 14.1.1994, s. 1-36. 
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alueella tavaramerkkijärjestelmä, jonka mukainen yhteisötavaramerkki antaa merkin halti-
jalle yhdenmukaisen suojan kaikissa jäsenvaltioissa yhden ainoan unionin tavaramerkkivi-
rastoon (OHIM) tehtävän rekisteröinnin perusteella. Asetus on sellaisenaan jäsenvaltioissa 
voimassa olevaa oikeutta.82 Kyseinen vuonna 1994 annettu asetus kumottiin 26.2.2009 
neuvoston antamalla kodifioidulla toisinnolla (EY) N:o 207/2009 (YTMA83).  
 
Vilpillisen mielen käsite esiintyi vuonna 1994 annetun YTMA 51 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, ”jos hakija on 
jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä”.84 Tämä säännös on 
toistettu samanlaisena YTMA:n kodifioidussa toisinnossa, mutta sen sijainti muuttui hie-
man. Nykyisin voimassa olevassa YTMA:ssa säännös sijaitsee 52 artiklan 1 kohdan b ala-
kohdassa.  
 
YTMA:n huomioon ottaminen tässä tutkimuksessa perustuu EUT:n C-320/12 Malaysia 
Dairy -ennakkoratkaisussa antamaan oikeusohjeeseen. EUT lausui tuolloin, että YTMA:lla 
on sama tavoite kuin TMD:llä eli sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta. EUT:n mu-
kaan yhteisön ja kansallisen tavaramerkkijärjestelmän vuorovaikutuksen tarve on sen edel-
lytyksenä, että TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä on 
tulkittava samoin kuin YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaistua vilpillistä 
mieltä. EUT:n mukaan tällä tavoin on mahdollista taata eri oikeussääntöjen johdonmukai-
nen soveltaminen unionin tavaramerkkejä koskevassa oikeusjärjestyksessä.85 Huomionar-
voista on se, että julkisasiamies Sharpston esitti jo vuonna 2009 EUT:n C-529/07 Lindt 
Goldhase -ennakkoratkaisua koskevassa ratkaisuehdotuksessaan, että ”yhteisössä täytyy 
olla yksi ainoa vilpillisen mielen käsite sekä asetuksen että direktiivin osalta”. Sharpstonin 
mukaan ei olisi asianmukaista, että kansalliset tuomioistuimet käyttäisivät yhteisön tava-
ramerkkeihin liittyen yhtä käsitettä ja kansallisiin tavaramerkkeihin liittyen toista.86 
YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan lisäksi tässä tutkimuksessa on relevanttia tuoda 
maininnan tasolla esille myös YTMA 8 artiklan 3 alakohta. Siinä säädetään rekisteröinties-
teestä tilanteessa, jossa tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee merkkiä omiin 
                                                          
82
 Ks. tästä lisää Salmi ym. 2008, s. 99-101.   
83
 EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1-42. Tässä tutkimuksessa käytetään sekä ensimmäisestä että toisesta yhteisön 
tavaramerkkiasetuksesta lyhennettä YTMA. Pääsääntöisesti lyhenteellä tarkoitetaan vuoden 2009 asetusta. 
Jos lyhenteellä tarkoitetaan jo kumottua vuonna 1994 annettua asetusta, se tuodaan tutkimuksessa ilmi. 
84
 Ks. YTMA 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan valmisteluvaiheista Tsoutsanis 2010, s. 47-72. 
85
 C-320/12 Malaysia Dairy, kohta 35.   
86
 Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 42. 
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nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta. Kyseinen säännös on lähes identtinen edellä käsi-
tellyn Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklan kanssa.  
 
1.5.4.3 EUT:n käytäntö 
 
Eri maissa on vuosien saatossa hahmotettu vilpillisen mielen käsitettä hieman eri tavoin.87 
Toiveissa onkin ollut, että EUT voisi yhtenäistää käytännöllään vilpillistä mieltä koskevia 
TMD:n sekä YTMA:n säännöksiä.88 EUT antoikin ensin vuonna 2009 ennakkoratkaisun 
asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, jossa kyse oli vuonna 1994 annetun YTMA 51 artiklan 1 
kohdan b alakohdan tulkinnasta. Tätä seurasi vuonna 2013 ennakkoratkaisu asiassa C-
320/12 Malaysia Dairy, jossa kyse oli TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tulkinnasta. 
Näistä ratkaisuista ensimmäinen on selvästi merkittävämpi, koska C-320/12 Malaysia Dai-
ry -ennakkoratkaisussa EUT tyytyi oikeastaan vain toteamaan, että myös TMD:n vilpilli-
sessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevien säännösten tulkinnassa on 
otettava huomioon aiemmassa C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisussa esitetty oike-
usohje.89 
Edellä mainitut kaksi EUT:n ennakkoratkaisua ovat tähän asti ainoita EUT:n antamia en-
nakkoratkaisuja vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröinnistä. Niiden ei ole 
katsottava olevan ristiriidassa toistensa kanssa ja niissä olevan tulkinnan voi katsoa olevan 
yleistettävissä. Niinpä tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että näiden ennakkoratkaisujen 
oikeuslähdearvo on kansallisen oikeuden yläpuolella ja siten TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohdan soveltamisen on oltava sopusoinnussa kyseisten ratkaisujen kanssa. Vaikkakin 
TMD:n vilpillistä mieltä koskevat säännökset ovat jäsenvaltioille valinnanvaraisia, on jä-
senvaltioiden noudatettava säännösten mukaista EUT:n käytäntöä silloin kun heidän tava-
ramerkkilainsäädännössään on vilpillistä mieltä koskeva säännös. Tämä perustuu EUT:n 
lausumaan siitä, että TMD:n valinnanvaraisia säännöksiä koskeva jäsenvaltioiden valin-
nanvapaus rajoittuu vain siihen, ottaako jäsenvaltio kyseisen perusteen, sellaisena kuin 
lainsäätäjä on sen nimenomaisesti rajannut, kansalliseen lainsäädäntöönsä vai ei. 90  
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 Phillips 2003, s. 447-448. 
88
 Phillips 2003, s. 467. Phillipsin mukaan erilaisia käsityksiä ilmenee todennäköisemmin moraalisesti sensi-
tiivisissä kysymyksissä, esimerkkinä vilpillisen mielen käsite, verrattuna moraalisesti neutraaleihin kysymyk-
siin. 
89
 C-320/12 Malaysia Dairy, kohta 36. 
90
 C-320/12 Malaysia Dairy, kohta 41. Tämän kohdan osalta EUT viittaa analogisesti direktiivin 89/104 5 
artiklan 2 kohtaan laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavasta suojasta ja aiempaan 23.10.2003 anta-
maansa ennakkoratkaisuunsa asiassa C-408/01 Adidas. Kyseisessä ennakkoratkaisussa EUT lausui, että ”jä-
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Eräisiin EUT:n ennakkoratkaisuihin kuuluu merkityksellisenä osana julkisasiamiehen rat-
kaisuehdotus. Vaikkakaan julkisasiamiehen lausunto ei ole EUT:n kannalta velvoittava, se 
ilmaisee usein samansuuntaisen lopputuloksen kuin mihin EUT päätyy kyseisessä asiassa. 
Useimmiten julkisasiamiehen ratkaisuehdotusten asiaa koskeva arviointi on kuitenkin pal-
jon laajempaa kuin EUT:n suorittama arviointi. Joskus saattaakin olla vaikeaa tietää sitä, 
onko EUT:n ja julkisasiamiehen ilmaiseman saman lopputuloksen takana samanlaiset pe-
rustelut. EUT:n ilmaiseman ratkaisun kanssa ristiriidassa olevien julkisasiamiehen ratkai-
suehdotusten oikeuslähdeopillinen ei voine olla kansallisesti muun kuin sallitun oikeusläh-
teen asemassa. Julkisasiamies Sharpston esitti ratkaisuehdotuksen asiassa C-529/07 Lindt 
Goldhase. Tämä ratkaisuehdotus on pitkälti yhteneväinen EUT:n ratkaisun kanssa. Tätä 
ratkaisuehdotusta käsitellään tässä tutkimuksessa tarpeen mukaan. 
 
1.5.4.4 EUYT:n sekä OHIM:n käytäntö 
 
Tässä tutkimuksessa tulevat käsiteltäväksi tietyssä määrin myös EUYT:n ratkaisut sekä 
OHIM:n mitätöimisosaston ja sen valituslautakuntien ratkaisut. EUYT toimii muutoksen-
hakuasteena yhteisön tavaramerkkiä koskeville OHIM:n valituslautakuntien ratkaisuista 
tehdyille valituksille. EUYT on vahvistanut sekä T-33/11 BIGAB että T-136/11 Pelikan -
ratkaisuissa sen EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun sanamuodosta ilmi 
käyvän seikan siitä, että EUT:n luettelemat vilpillistä mieltä koskevat tekijät ovat vain 
esimerkkejä sellaisista tekijöistä, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramer-
kin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemuksen tekohetkellä.91 EUYT, OHIM:n mi-
tätöimisosasto sekä sen valituslautakunta ovatkin EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisussa mainittujen merkityksellisten seikkojen lisäksi kunnostautuneet arvi-
oimaan myös muita tekijöitä hakijan vilpillisen mielen selvittämisessä. Kuitenkin erityises-
ti EUT:n ennakkoratkaisusta ilmenevien kolmen tärkeimmän tekijän (tietoisuus, hakijan 
aikomus sekä haetun ja toisen merkin suojan aste) on katsottava olevan sillä tavalla tärkeitä, 
että jos niitä ei ollenkaan huomioida, tarkoittaa tämä sitä, että asiaa ei ole silloin arvioitu 
sopusoinnussa C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun kanssa.92  
 
                                                                                                                                                                                
senvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti 
tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättä-
nyt antaa tällaista suojaa”. Ks. C-408/01, Adidas, kohta 20. 
91
 T-33/11 BIGAB, kohta 20; T-136/11 Pelikan, kohta 26; T-506/13 URB, kohta 28; T-321/10 GRUPPO SALINI, 
kohta 22; T-257/11 COLOURBLIND, kohta 67. 
92
 Tsoutsanis 2014, s. 119. 
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Vilpillisen mielen arviointi on tullut EUYT:ssa sekä OHIM:ssa useammin ja moniulottei-
semmin arvioitavaksi kuin EUT:n tähän asti antamassa kahdessa asiaa koskevassa ennak-
koratkaisussa. Tässä tutkimuksessa EUYT:n sekä OHIM:n kannanottojen käsittely on ra-
jattu pääasiassa EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun jälkeen käsiteltyihin 
tapauksiin. Tälle rajaukselle on esitettävissä kaksi syytä. Ensinnäkin EUYT ei ole julkais-
sut ratkaisukäytäntöä vilpillisen mielen arvioinnista ajalta ennen C-529/07 Lindt Goldhase 
-ennakkoratkaisua. OHIM:n valituslautakunnan ja mitätöimisosaston käytäntöä on olemas-
sa, mutta siinä useat ratkaisut ovat osaltaan ristiriidassa toistensa kanssa.93 Toisena syynä 
rajaukselle on se, että tässä tutkimuksessa päähuomio keskittyy nimenomaan kansalliseen 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaan, joten tästä syystä kokonaisvaltainen EU-oikeudellinen 
katsaus ei ole tarkoituksenmukaista. EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun 
jälkeinen käytäntö tarjoaa itsessään hyvin laajan ja jokseenkin koherentin lisäkatsauksen 
EU:n tavaramerkkioikeudessa esiintyvän vilpillisen mielen arviointiin toisen käyttämän 
tavaramerkin kaappaustilanteissa.  
1.5.5 Oikeusvertailua rajoitetusti 
Tässä tutkimuksessa otetaan esille rajoitetusti oikeusvertailua muihin maihin. Oikeusver-
tailu on arvokasta, koska eri maissa on vuosien saatossa syntynyt tutkimukseen aiheen 
kannalta paljon mielenkiintoista oikeuskäytäntöä. On lisäksi todettava, että eri maissa on 
ollut vallalla erilaisia käsityksiä siitä, kuinka vilpillisessä mielessä haettua tavaramerkin 
rekisteröintiä tulee jäsentää.94 Ongelmalliseksi on nähtävä se, että vaikka EUT:n antamat 
tavaramerkkioikeudellista vilpillistä mieltä koskevat ennakkoratkaisut tulivat YTMA:n 
osalta vuonna 2009 ja TMD:n osalta vuonna 2013, on monissa jäsenvaltioissa vielä näi-
denkin ratkaisujen jälkeen ollut vaikeaa luopua vakiintuneista käytännöistä.95  
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden oikeus on rajattu kokonaan tutkimuksen ulkopuolelle 
lukuun ottamatta Norjan oikeutta. Tavaramerkkien globaalisen luonteen vuoksi on asian-
mukaista, että etenkin Yhdysvaltojen oikeuden ulkopuolelle jättämiselle on esitettävissä 
joitakin perusteluja. Tämä rajaus perustuu Yhdysvalloissa käytetyn doktriinin erityispiirtei-
                                                          
93
 Ks. tämän osalta Tsoutsanis 2010, s. 131-149, jossa on erinomainen yhteenveto OHIM:n käytännöstä 
ajalta ennen EUT:n 529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisua. Tätä OHIM:n käytäntöä yhdistää se, että 
niissä vilpillinen mieli on määritelty epärehellisenä ja hyvän liiketavan vastaisena menettelynä.   
94
 Ks. tarkemmin eri jäsenvaltioiden oikeuskäytännöstä Tsoutsanis 2010. Lisäksi laaja muiden jäsenvaltioi-
den käytännön kuvaaminen tässä tutkimuksessa kohtaisi nopeasti kielellisiä rajoitteita tutustuessa alkupe-
räiskieliseen oikeuslähdeaineistoon. 
95
 Tsoutsanis 2014, s. 122. 
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syyteen vilpillisessä mielessä haettujen tavaramerkkien rekisteröinnin osalta.96 Yhdysval-
loissa tavaramerkkejä säätelevä liittovaltion laki Lanham Act (15 U.S.C. ch 22) edellyttää 
hakijan vakuuttavan hakemuksen tekohetkellä muun muassa sen, että tämä omistaa merkin 
tai on oikea henkilö hakemaan merkkiä ja että hakemuksessa esitetyt tiedot pitävät paik-
kansa.97 Väärien tietojen antaminen hakemusvaiheessa voi merkitä vilpillistä mieltä ja / tai 
antaa aiheen petosta koskevalla kanteelle. Vilpillinen mieli ei yksistään ole riittävä peruste 
vastustaa rekisteröintiä tai hakea toisen rekisteröimän merkin mitätöimistä. Se voi kuiten-
kin tukea esimerkiksi merkkien välisen sekoitettavuuden olemassaoloa ja näin ollen sitä, 
että toinen ei olisi saanut rekisteröidä kyseistä merkkiä.98 Sen sijaan petos voi olla itsenäi-
nen peruste vastustaa rekisteröintiä tai hakea toisen rekisteröimän merkin mitätöimistä. 99 
Petoksen näyttökynnys on kuitenkin ollut korkea.100 
1.5.6 Oikeuskirjallisuus 
Oikeuskirjallisuudella on yleisesti ottaen suuri merkitys tavaramerkkioikeudessa. Tämä 
johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että monet tavaramerkkioikeudellisia kysymyksiä kos-
kevat säännökset ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja oikeuskäytäntö voi yleensä keskittyä vain 
tietyssä kontekstissa toimimiseen ja säännöksiin liittyvien kysymysten tarkasteluun. Oike-
uskirjallisuus mahdollistaakin säännöksiin liittyvien eri ongelmatilanteiden monipuolisen 
ja laajemman tarkastelemisen.101 Tässä mielessä vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin 
rekisteröinti edustaa kuitenkin pientä poikkeusta, koska oikeuskirjallisuudessa on kovin 
vähän laajempaa pohdintaa aiheesta. Oikeuskirjallisuus onkin pääasiassa pyrkinyt kuvaa-
maan aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä. Tälle on kuitenkin nähdäkseni selvä syy. Tavara-
merkkirekisteröinteihin liittyvä vilpillinen mieli on hyvin kontekstiriippuvainen ilmiö ja 
sitä myötä oikeuskäytännön merkitys on suuri.  
 
Tässä tutkimuksessa kuitenkin hyödynnetään oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä 
niiden tarjoamassa laajuudessa. Hyödynnettävänä on myös rajoitetusti ulkomaista oikeus-
kirjallisuutta. Ulkomaisen oikeuskirjallisuuden osalta on tosin tarvetta tapauskohtaisesti 
                                                          
96
 Lisäksi on todettava, että pro gradu -tutkielman laajuus itsessään rajoittaa myös käytettävien lähteiden 
laajuutta.  
97 15 U.S.C. § 1051(a)-(b). 
98
 IPO 2013, s. 147. 
99 15 U.S.C. § 1120. 
100
 IPO 2013, s. 148. 
101
 Ks. vertailevasti Nuotion rikosoikeutta koskeva toteamus julkaisussa Nuotio 2004, s. 1279.  
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arvioida kyseisen tulkintakannanoton pätevyys ja hyväksyttävyys Suomen oikeudessa.102 
Tätä pätevyyttä ja hyväksyttävyyttä koskevaa arviointia helpottaa se seikka, että kyseinen 
oikeuskirjallisuus koskee TMD:n ja YTMA:n vilpillisessä mielessä haettua tavaramerkki-
rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Kuitenkin myös tällöin täytyy esitettyihin kannanottoi-
hin suhtautua kriittisesti ja pohtia sitä, onko kyseinen tulkinta hyväksyttävissä.  
1.6 Tutkimuksen rakenne  
 
Tutkimuksessa esitellään kriteerejä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko 
hakija ollut TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla vilpillisessä mielessä 
hakiessaan tavaramerkin rekisteröintiä. Ennen kriteerien esittelyä on tarkoituksena vielä 
kuvata lyhyesti sitä, miten kriteerit ovat löydettävissä sekä esitellään tutkimuksen kannalta 
merkittävä EUT:n ennakkoratkaisu asiassa C-529/07 Lindt Goldhase. (luku 2.1).103 Tämän 
jälkeen käsitellään tarkemmin jokaista kriteeriä ja miten niitä täytyy arvioida TML 14 §:n 
1 momentin 7 kohdan tulkinnassa. Nämä kriteerit ovat seuraavat: (1) hakija tietää tai hänen 
pitäisi tietää, että toinen käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai 
samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan; (2) 
hakijan aikomus; (3) rekisteröitäväksi haetun merkin ja siihen sekoitettavissa olevan toisen 
merkin oikeudellisen suojan aste sekä (4) suostumuksen puute siltä, jolla on katsottava 
olevan parempi oikeus merkkiin (luvut 2.2-2.5). Lopuksi yhteenvedon lisäksi arvioidaan 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon muutostarvetta sekä tulevan EU:n tavara-
merkkiuudistuksen vaikutuksia tutkittavan aiheen kannalta (luku 3).  
2. Vilpillisen mielen kriteerit tavaramerkin kaappaustilanteissa 
2.1 Kriteerien löytäminen sekä EUT:n ennakkoratkaisun esittely 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittaman vilpillisen mielen kriteerejä etsittäessä 
lähtökohtana on edellä esitetty oikeuslähdeoppi. TML:n säännös, sen esityöt ja oikeuskäy-
täntö ovat tietysti perinteisesti ensisijaisia, mutta edellä esitetyn oikeuslähdeopin perusteel-
                                                          
102
 Norrgård 2009, s. 37-38. 
103
 Kuten edellä on todettu, on kyseinen ennakkoratkaisu selvästi tärkein EUT:n antamasta kahdesta tutki-
muksen aihetta koskevasta ennakkoratkaisusta. EUT:n C-320/12 Malaysia Dairy -ennakkoratkaisussa kun 
asia keskittyi lähinnä siihen, voidaanko EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisu ottaa huomioon 
myös TMD:n osalta. EUT:n vastaus tähän kysymykseen oli myöntävä edellä alaluvussa 1.5.4.2-3 kerrotulla 
tavalla. Tämän johdosta tässä tutkimuksessa ei käydä seikkaperäisesti läpi kyseistä C-320/12 Malaysia Dairy 
-ennakkoratkaisua ja sen asian taustaa. 
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la TML:n tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon TMD:n vilpillistä mieltä koskevat 
säännökset ja erityisesti EUT:n niille antama tulkinta. EUT on antanut kaksi merkittävää 
tavaramerkkioikeudellista vilpillistä mieltä koskevaa ennakkoratkaisua. Näistä ennakko-
ratkaisuista C-320/12 Malaysia Dairy osoitti, että myös TMD:n vilpillistä mieltä koskevien 
säännösten tulkinnassa on otettava huomioon YTMA:n 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
vilpillistä mieltä koskeva ennakkoratkaisu C-529/07 Lindt Goldhase. Koska tämän ratkai-
sun oikeuslähdearvo on merkittävä selvitettäessä vilpillistä mieltä koskevia kriteerejä, on 
syytä lyhyesti esitellä kyseinen ratkaisu. 
EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun taustalla oli se, että Lindt & Sprüngli 
oli saanut vuonna 2000 rekisteröidyksi kolmiulotteisen yhteisön tavaramerkin, joka esittää 
istumassa olevaa kultaista suklaapupua, jolla on punainen rusetti ja kulkunen ja jossa on 
ruskealla merkintä ”Lindt GOLDHASE”. Lindt & Sprüngli oli jo 1950-luvun alusta lukien 
valmistanut suklaapupua, joka on muodoltaan hyvin samankaltainen kuin kyseisellä kol-
miulotteisella tavaramerkillä suojattu suklaapupu. Franz Hauswirth taas oli vuodesta 1962 
lukien saattanut markkinoille suklaapupuja, jotka ovat muodoltaan ja väriltään samankal-
taisia kuin Lindt & Sprünglin mainitulla kolmiulotteisella tavaramerkillä suojattu pupu. 
 
Lindt & Sprüngli vaati tavaramerkin loukkaamista koskevalla kanteellaan Franz Hauswirt-
hia lopettamaan EU:n alueella sellaisten suklaapupujen tuottamisen ja markkinoinnin, jotka 
ovat sekoitettavan samankaltaisia kuin suklaapupu, joka on suojattu kolmiulotteisella yh-
teisön tavaramerkillä, jonka haltija Lindt & Sprüngli on. Franz Hauswirth taas vaati vasta-
kanteellaan kyseisen tavaramerkin julistamiseksi mitättömäksi sen takia, että Lindt & 
Sprüngli on jättänyt mainittua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillises-
sä mielessä vuonna 1994 annetun YTMA 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamalla 
tavalla.104 
                                                          
104
 C-529/07 Lindt Goldhasen kaltaista tapausta, jossa hakija yrittää poistaa kilpailijansa sellaisilta markki-
noilta, joilla he molemmat ovat olleet hyvin pitkän ajan, ei voine pitää kovin yleisenä tilanteena, jossa arvi-
oitavana on hakijan vilpillinen mieli. Ks. Kur & Dreier 2013, s. 238 sekä Kur 2013, s. 24.  
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Yllä olevassa kuvassa vasemmalla on EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase-
tapauksessa Lindt & Sprünglin yhteisön tavaramerkkinä rekisteröimä 
suklaapupu ja oikealla Franz Hauswirthin käyttämä suklaapupu. 
Itävallan Oberster Gerichtshof (korkein oikeus) pyysi asiassa ennakkoratkaisua EUT:lta 
ja esitti seuraavat kysymykset105: 
1)      Onko asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava 
siten, että yhteisön tavaramerkin hakija on vilpillisessä mielessä, kun se tie-
tää hakemuksen tehdessään, että kilpailija käyttää (vähintään) yhdessä jä-
senvaltiossa samaa tai sekoitettavan samankaltaista merkkiä samoille tai 
samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se tekee tavaramerkkiä koske-
van hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä? 
2)      Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: 
Onko hakija vilpillisessä mielessä, kun se tekee tavaramerkkiä koskevan 
hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä, vaikka 
se hakemuksen tehdessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on jo 
saavuttanut ”arvokkaan oikeuden” (”wertvoller Besitzstand”) käyttämällä 
samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisil-
le tavaroille tai palveluille? 
3)      Mikäli ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: 
Onko katsottava, että hakija ei ole vilpillisessä mielessä, kun sen merkki on 
jo vakiintunut yleisön keskuudessa ja se saa näin ollen suojaa vilpillistä kil-
pailua koskevan lainsäädännön mukaan? 
EUT antoi ennakkoratkaisunsa 11.6.2009. Ennen kuin EUT vastasi yllä olevaan kolmeen 
kysymykseen, se otti lyhyesti yleisellä tasolla kantaa YTMA N:o 40/94:n 51 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa mainittuun vilpillistä mieltä koskevaan käsitteseen. EUT lausui en-
siksi sen, että kyseisessä säännöksessä mainittu vilpillinen mieli on yksi yhteisön tavara-
merkin ehdottomista mitättömyysperusteista.106 Näin ollen sitä ei voida käyttää rekiste-
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 21. 
106
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 34. 
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röinnin kieltäytymis- tai vastustusperusteena.107 Toiseksi, merkityksellinen ajankohta arvi-
oitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on ajankohta, jolloin asianomainen 
jätti rekisteröintihakemuksen.108 Kolmanneksi, vilpillinen mieli on arvioitava kokonaisval-
taisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset teki-
jät.109 
Sen sijaan, että EUT olisi arvioinut kutakin kysymystä irrallisesti, se korosti, että kyseisiä 
kysymyksiä on tutkittava yhdessä.110 Tämä ei ole yllättävää kun otetaan huomioon ensim-
mäisen ja toisen kysymyksen samankaltaisuus.111 EUT antoi johtopäätöksissään kyseisiin 
kysymyksiin kolme kriteeriä: 
Arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä YTMA (EY) N:o 
40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen 
tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät 
merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin 
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin 
- se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että toinen käyttää vähintään 
yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä 
tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekiste-
röimistä haetaan, 
- hakijan aikomus estää tätä toista jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja 
- sen oikeudellisen suojan aste, joka toisen merkillä ja rekisteröitäväksi hae-
tulla merkillä on.112 
 
2.2 Ensimmäinen kriteeri: hakijan tietoisuus haetun merkin kans-
sa sekoitettavissa olevasta toisen merkin käytöstä 
 
2.2.1 Tietoisuus ja sen osoittaminen 
2.2.1.1 Kaksi eri tietoisuutta 
Tietoisuus toisesta merkistä on luonnollisesti tärkeä elementti pohdittaessa sitä, oliko tava-
ramerkin rekisteröintiä hakeva taho vilpillisessä mielessä hakiessaan rekisteröintiä merkille, 
joka on sekoitettavissa toisen merkin kanssa. TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta nimenomai-
                                                          
107 Ks. EUYT:n oikeuskäytännöstä esim. T-192/09 Seve Trophy, kohta 50. 
108
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 35. 
109
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 37. 
110
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 22. 
111
 Tsoutsanis 2010, s. 304. 
112
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 53. 
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sesti edellyttää tietoisuutta toisesta merkistä. Myös EUT:n Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisussa tietoisuudella oli tärkeä merkitys. EUT:n mukaan vilpillistä mieltä ar-
vioidessa on olennaista se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että toinen käyttää sa-
malle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on 
sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan (kurs. tässä).  
 
Voidaan siis ajatella, että tietoisuus voi olla ensinnäkin konkreettista eli että esitetyn näy-
tön perusteella hakija on varmasti tiennyt toisesta merkistä. On kuitenkin sanottava, että 
läheskään kaikissa tilanteissa ei ole mahdollista esittää aukotonta näyttöä hakijan tietoisuu-
desta, etenkin jos tämä kiistää tietoisuutensa. Näin ollen on perusteltua katsoa, kuten EUT 
teki, että tietoisuus voi olla myös oletettua tietoisuutta eli että hakija on todennäköisesti 
tiennyt toisesta merkistä (”pitäisi tietää”). Seuraavassa tarkastelen tarkemmin näitä kahta 
tietoisuuden tilannetta.  
2.2.1.2 Konkreettinen tietoisuus 
 
Tässä luvussa tarkastellaan konkreettista tietoisuutta eli sitä, että hakija varmasti tiesi toi-
sesta merkistä ja miten tuollaista tietoisuutta on mahdollista osoittaa. EUT:n ennakkorat-
kaisut sekä TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan esityöt eivät anna vastausta tähän kysymyk-
seen. Tarkastelu kotimaiseen oikeuskäytäntöön vuosilta 1971-2015 kuitenkin osoittaa, että 
ainakin kolme eri tyyppitilannetta voisi kuvastaa sitä, että hakija on varmasti tiennyt toises-
ta merkistä: hakijan tunnustus, hakijan ja toisen merkin käyttäjän yhteistyösuhde sekä näi-
den osapuolten yhteydenpito. 
 
Tietoisuutta voi pitää yleensä ottaen varmana silloin, jos hakija itse tunnustaa olleensa 
tietoinen toisen käyttämästä merkistä hakiessaan rekisteröintiä sellaiselle merkille, joka on 
sekoitettavissa tuohon toisen käyttämään merkkiin. Näin oli KHO:n ratkaisussa 2013:99. 
Tällaisia tapauksia ei tosin voine pitää kovin yleisinä ja tavanomaisesti hakija kiistää tietoi-
suutensa toisesta merkistä. 
 
Toisena konkreettista tietoisuutta osoittavana seikkana voidaan pitää sitä, että merkin haki-
ja ja toisen merkin käyttäjä ovat olleet jonkinlaisessa yhteistyösuhteessa, johon on olennai-
sena osana liittynyt haetun riidanalaisen merkin kanssa sekoitettavissa oleva toinen merkki. 
KHO:n ratkaisussa 1971 A II 96 sekä KHO:n ratkaisussa 30.12.1997 T 3346 hakijan ha-
kemushetkellä olevaa tietoisuutta osoitti se, että hakija oli ollut väitteentekijän merkillä 
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varustettujen tuotteiden maahantuojana ja jälleenmyyjänä. 113  KHO:n ratkaisuissa 
17.12.2001 T 3140-3143 kyse oli yhtiöiden A ja B välillä tehdystä yhteistoimintasopimuk-
sesta ja sen liitteestä, jossa sovittiin Multiheadset-kuviomerkkien käytöstä ja markkinoin-
nista elektronisissa kuulosuojaimissa. Yhtiö B:n toimitusjohtaja X oli omalta osaltaan alle-
kirjoittanut kyseisen yhteistoimintasopimuksen ja sen liitteen. Myöhemmin yhtiöiden A ja 
B välille tuli yhteistyövaikeuksia, joiden seurauksena yhtiö C, jonka toimitusjohtajana oli 
myös henkilö X, haki kyseisten Multiheadset-tavaramerkkien rekisteröintiä itselleen. KHO 
ei muuttanut PRH:n valituslautakunnan päätöstä, jonka mukaan toimitusjohtaja X:n ja sen 
myötä koko hakijatahon on täytynyt tietää aiemmasta merkistä.114 Vaikka PRH:n valitus-
lautakunnan perusteluissa mainittiin, että hakijatahon on täytynyt tietää aiemmasta merkis-
tä, ei konkreettisen tietoisuuden olemassaolosta liene mitään epäilystä. PRH:n valituslauta-
kunnan perusteluiden muotoilu sanoilla ”on täytynyt tietää” perustunee siihen, että hakija-
taho kiisti viimeiseen asti tietoisuuden olemassaolon.  
 
Kolmantena konkreettista tietoisuutta osoittavana seikkana voidaan pitää merkkiä hake-
neen sekä toista merkkiä käyttäneen tahon välillä ollutta yhteydenpitoa. Osapuolten välinen 
yhteydenpito voi siis toimia osoituksena siitä, että hakija on varmasti tiennyt toisesta mer-
kistä hakiessaan rekisteröintiä kyseisen merkin kanssa sekoitettavissa olevalle merkille. 
Edellytyksenä on tällöin pidettävä sitä, että yhteydenpidossa on nimenomaisesti ollut esillä 
haetun riidanalaisen merkin kanssa sekoitettavissa oleva toinen merkki. HelHO:n ratkai-
sussa 6.10.2005 T 3222 suomalainen yhtiö oli keväästä 2000 lähtien pyrkinyt neuvottelujen 
kautta saamaan aikaan yksinmyyntisopimuksen saksalaisen Elmenhorster-merkin käyttäjän 
kanssa kyseisellä merkillä varustettujen tuotteiden markkinoimiseksi Suomessa. Neuvotte-
lut olivat kuitenkin rauenneet tuloksettomina ja suomalainen toimija oli hakenut Elmen-
horster-merkin kansallista rekisteröintiä Suomessa. HelHO vahvisti Helsingin käräjäoikeu-
den lausuman siitä, että kirjallisten todisteiden ja myös tavaramerkin hakijayhtiön edusta-
jan kertomuksen perusteella hakijayhtiö on nimenomaisesti ollut tietoinen aiemman merkin 
                                                          
113
 KHO ei ratkaisussa 1971 A II 96 muuttanut patenttihallituksen valitusosaston päätöstä 2/7 1970, joka 
perustui patenttihallituksen päätökseen 15/101965. KHO ei ratkaisussa 30.12.1997 T 3346 muuttanut pa-
tentti- ja rekisterihallituksen (PRH) valituslautakunnan päätöstä 6.9.1996 nro 202/T94. Kyseisissä KHO:n 
ratkaisuissa oli kyse tilanteesta, jossa asiaa olisi voinut arvioida myös Pariisin yleissopimuksen 6septies artik-
lan kaltaisesti, jossa on siis kyse asiamies- tai edustajan ilman päämiehen suostumusta sekä ilman oikeutet-
tavaa perustetta rekisteröimistä merkeistä. Vertaa esim. HelHO:n ratkaisuun 25.11.1992 T 4354, jossa asiaa 
arvioitiin vain Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklan mukaisesti. KHO:n ratkaisusta 1971 A II 96 on löy-
dettävissä tiivistelmä teoksesta Kemppinen 1981, s. 368. Ks. myös OHIM:n käytännöstä esim. 9574 C Tony 
Moly, OHIM CD 2.2.2015, s. 3.  
114
 PRH:n valituslautakunnan päätökset 5.10.2000 nro 153-156/T/98.  
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Saksassa tapahtuneesta käytöstä ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen 
tekoa Suomessa 28.6.2001.115 KHO:n ratkaisussa 1.3.2007 T 471 aiemman Etuovi.net-
merkin käyttäjä oli esittänyt todisteita itsensä ja tavaramerkin hakijayhtiön edustajan välillä 
20.6.2001 sähköpostitse käydyistä keskusteluista ennen uudemman Etuovi-merkin rekiste-
röintihakemuksen jättämistä. Näissä keskusteluissa aiemman merkin käyttäjä on todennut 
olevansa internet-palvelujen tarjoaja ja että hänellä on useita yritysasiakkaita, joiden sivus-
tot sijaitsevat Etuovi.netin ”alla” sekä että nämä asiakkaat ovat hänen primäärinen tulon-
lähteensä. Tämän perusteella KHO totesi, että tavaramerkin hakijayhtiön on katsottava 
olleen tietoinen Etuovi.net-verkkotunnuksen tavaramerkinomaisesta käytöstä tehdessään 
10.8.2001 hakemuksen tavaramerkin Etuovi rekisteröinnistä. Myös HelHO:n ratkaisussa 
3.7.2014 T 1443 osapuolten välinen kirjeenvaihto ennen hakijan hakemaa merkin rekiste-
röintiä oli ratkaiseva osoitus merkin hakijan aiempaa merkkiä koskevasta tietoisuudesta. 
Hakija oli 10.5.2007 sekä 27.5.2007 päivätyissä kirjeissä itse nimenomaisesti maininnut 
toisen aiemmin käyttämät merkit, joihin sekoitettavissa olevaa merkkiä tämä haki myö-
hemmin 25.6.2007. 
2.2.1.3 Oletettu tietoisuus 
A. Toisen merkin käytön kesto 
Läheskään aina ei ole mahdollista saada suoraa näyttöä siitä, että hakija on varmasti tiennyt 
toisesta merkistä muun muassa tunnustuksen, merkkiin liittyvän yhteistyön tai merkkiä 
koskevan yhteydenpidon kautta. Tällöin tietoisuutta on pääteltävä epäsuorasti asiaa ympä-
röivien olosuhteiden perusteella.  
 
On katsottava, että oletetun tietoisuuden osoittamisessa merkitystä on muun ohella ainakin 
toista merkkiä koskevalla käytön kestolla. EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisussa nimittäin katsottiin, että hakijan oletettua tietoisuutta (”pitäisi tietää”) 
arvioitaessa merkitystä on muun muassa sillä, onko merkin käyttö yleisesti tiedossa kysei-
sellä talouden sektorilla ja että tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa kyseisen käy-
tön kestosta. EUT jatkoi vielä ja lisäsi, että ”mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä to-
dennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäes-
sään”.116  
 
                                                          
115
 Helsingin käräjäoikeus 3. os. 9.1.2004 nro 559 (02/33419). 
116
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 39.  
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Käytön keston on katsottava olevan tärkeä kriteeri määritettäessä sitä, onko toinen merkki 
asianomaisella alalla tunnettu ja todennäköisesti näin myös hakijan tiedossa. On tärkeää 
huomata, että EUT käytti oletettua tietoisuutta kuvaavien perusteiden osalta termiä ”muun 
muassa”. Näin ollen kyseistä oikeusohjetta ei voi ottaa tyhjentävänä selityksenä oletetun 
tietoisuuden ilmenemistilanteista. Kyseisellä oikeusohjeella EUT halusi kuitenkin asettaa 
paljon painoarvoa käytön kestolle. Tämä on aivan perusteltua ja oletettu tietoisuus ei voine 
täyttyä esimerkiksi silloin kun toinen merkki on ollut vasta vähän aikaa markkinoilla ja 
kun asiassa ei ole esitetty muuta tietoisuutta tukevaa näyttöä.117 Poikkeuksena edellä sanot-
tuun voisi kuitenkin olla sellainen tilanne, jossa vasta vähän aikaa käytettyä merkkiä on 
markkinoitu erittäin aktiivisesti. Tämä liittyy toisen merkin käytön luonteeseen, jota käsi-
tellään seuraavaksi. 
B. Toisen merkin käytön luonne  
On aiheellista pohtia sitä, mitkä muut seikat voisivat osoittaa oletettua tietoisuutta. Yksi 
tällainen seikka voi olla toisen merkin käytön luonne. Voidaan nimittäin ajatella, että toista 
merkkiä on saatettu käyttää useita vuosia, mutta vain pienessä mittakaavassa, jolloin käy-
tön keston perusteella tehtävä hakijan oletetun tietoisuuden määrittäminen voi johtaa hel-
posti kritisoitavissa oleviin ratkaisuihin.  
 
Kotimaisessa oikeuskäytännössä oletettua tietoisuutta onkin arvioitu huomattavasti tasa-
painoisemmin ottamalla huomioon käytön keston lisäksi myös käytön luonne. KHO lausui 
ratkaisussa 17.9.1999 T 2525 tietoisuuskysymyksestä ensiksi sen, että väitteentekijä ei 
voinut osoittaa, että hakija olisi ollut varmasti tietoinen heidän merkin käytöstä hake-
musajankohtana. KHO kuitenkin katsoi, viitaten asiakirja-aineistoon, joka osoitti väitteen-
tekijän laajan tavaramerkkikäytön, että on erittäin epätodennäköistä, ettei korualalla toimi-
nut hakija olisi ollut tietoinen väitteentekijöiden käyttämästä tavaramerkistä CABOUC-
HON. KHO:n ratkaisussa 2010:75 aiempi MobiNote-merkki oli esiintynyt laajasti tietoko-
nealan mainonnassa, markkinoinnissa ja keskusteluissa ennen hakijan hakemuksen jättö-
päivää. Esitetyn selvityksen perusteella oli KHO:n mukaan epätodennäköistä, ettei alalla 
vakiintunut suuri toimija (hakija) olisi ollut tietoinen tavaramerkin aikaisemmasta käytös-
tä.118  
 
                                                          
117
 Ks. OHIM:n mitätöimisosaston perustelut asiassa 8627 C VITAMELTS, OHIM CD 29.8.2014, s.7-8. 
118
 KHO:n ratkaisun sanamuodosta voisi lisäksi päätellä myös sen, että jos hakija on iso toimija asianomaisel-
la alalla, voi sekin osoittaa suurempaa todennäköisyyttä siitä, että hakija on tiennyt toisesta merkistä. 
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Näin ollen EUT:n antamaa ohjetta käytön keston merkityksestä tulisikin tasapainottaa siten, 
että toisen merkin käyttäjän tulee osoittaa, että kyseinen käyttö on ollut siinä mielessä tosi-
asiallista, että kyseinen käyttö olisi todennäköisesti ollut hakijan tiedossa hakemuksen te-
kohetkellä. Tätä voisi osoittaa liiketoiminnan laajuus esimerkiksi taloudellisten tunnuslu-
kujen muodossa.119  Oikeuskirjallisuudessa on lisäksi esitetty, että merkin tunnettuuden 
osoittamiseksi asianomaisissa elinkeinopiireissä on mahdollista hyödyntää muiden elinkei-
nonharjoittajien antamia todistuksia ja selvityksiä.120  
C. Merkkien välisen samankaltaisuuden aste 
 
Voisiko merkkien välisen samankaltaisuuden asteella olla merkitystä sen osoittamisessa, 
että hakijan on oletettava tienneen toisesta merkistä? Ainakin kotimaisessa oikeuskäytän-
nössä on tietoisuuden arvioinnissa asetettu tietyissä tilanteissa painoarvoa myös merkkien 
samankaltaisuudelle sekä sille, että merkillä varustettujen tuotteiden ulkoasu on ollut sa-
mankaltainen. 
KHO:n ratkaisussa 17.9.1999 T 2525 esittämän kannan mukaan merkitystä oli myös ai-
emmin ulkomailla käytetyn CABOUCHON-merkin ja sittemmin Suomessa rekisteröitä-
väksi haetun CABOUCHON-tavaramerkin identtisyydellä. KHO:n mukaan CABOUC-
HON-merkin sanallinen erityispiirteisys osoitti sen, että hakijan on täytynyt tietää aiem-
masta merkistä. Tämä perustui KHO:n mukaan siihen, että sana cabouchon ei sinällään 
merkitse mitään, vaan se on johdettu ranskan kielen jalokivien pyöröhiontaa tarkoittavasta 
sanasta cabouchon. Kyse oli siis siitä, että kyseisen sanamerkin sanallinen erityispiirteisyys 
viittasi siihen, että oli todennäköistä, että kansallisen merkin hakijan on oletettava tienneen 
aiemmasta ulkomaisesta merkistä. Tapauksessa on kuitenkin huomioitava se, että tässä 
tapauksessa pääasiallinen peruste oletetun tietoisuuden osoittamisessa oli se, että ottaen 
huomioon aiemman merkin laajan käytön, oli erittäin epätodennäköistä, että hakija ei olisi 
samalla korualalla toimineena ollut tietoinen kyseisestä merkistä. On vaikea arvioida, että 
olisiko tässä ratkaisussa tietoisuus voinut olla osoitettavissa vain sanamerkkien identtisyy-
den perusteella sen vuoksi, että kyseessä on merkin sanallinen erityispiirteisyys.  
 
Oikeuskirjallisuudessa Tsoutsanis katsoo, että merkkien välinen samanlaisuuden aste voisi 
joissakin tilanteissa toimia riittävänä osoituksena siitä, että hakijan on katsottava tienneen 
merkistä. Tämä olisi perusteltua etenkin silloin kun kyse on monimutkaisista ja / tai yksi-
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 Ks. OHIM:n mitätöimisosaston käytännöstä esim. 8836 C Planio, OHIM CD 21.5.2014, s.10. 
120
 Salmi et al., s. 406. 
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tyiskohtaisesti suunnitelluista kuviomerkeistä, joiden kohdalla spontaani inspiraatio vailla 
hakijalla ollutta toista merkkiä koskevaa tietoisuutta on epätodennäköisempää ja tarkoituk-
sellinen kopiointi taas hyvin todennäköistä. Tässä mielessä samankaltaisuuden asteen mer-
kitys tietoisuuden arvioinnissa olisi suurempi monimutkaisten merkkien kohdalla verrattu-
na kuvaileviin sanamerkkeihin, joiden kohdalla merkkien identtisyydellä ei voisi olla juu-
rikaan merkitystä hakijan tietoisuuden osoittamisessa.121 Merkkien samankaltaisuuden as-
teen merkityksen huomioon ottaminen hakijan tietoisuutta koskevassa arvioinnissa on ollut 
käytössä Tanskan ja Ruotsin oikeuskäytännössä sekä OHIM:n ratkaisukäytännössä.122  
 
Merkitystä hakijan oletetun tietoisuuden osoittamisessa voidaan HelHO:n ratkaisun 
31.8.1988 T 526 sekä HelHO:n ratkaisun 10.7.2006 T 2194 tavoin antaa myös sille, että 
hakija oli rekisteröinyt aiemman merkin kanssa identtisen sanamerkin, mutta myös jäljitel-
lyt merkin kohteena olevien tuotteiden ulkoasua. HelHO ei muuttanut ratkaisullaan 
31.8.1988 T 526 raastuvanoikeuden ratkaisua, jossa katsottiin, että hakija pyrkiessään hyö-
tymään kantajien tuotteiden (tupakka- ym. tuotteet) goodwill-arvosta muun muassa orjalli-
sesti jäljittelemällä näiden tuotepakkauksia, on tiennyt edellä mainituista aikaisemmista 
rekisteröinneistä ja vakiinnuttamisesta. Raastuvanoikeuden mukaan tietoisuus aiemmasta 
merkistä oli siis osoitettavissa rekisteröinninhakijan orjallisesti jäljittelemien tuotteiden 
perusteella.123 Tässä ratkaisussa tietoisuutta olisi nähdäkseni voinut myös perustella sillä, 
että hakijan on alalla toimivana täytynyt tietää aiemmasta merkistä, koska goodwill- eli 
itseisarvoa voidaan katsoa olevan sellaisilla merkeillä, jotka ovat olleet pitkään markkinoil-
la tai ne ovat muuten tulleet tunnetuksi kohderyhmässään.124 HelHO ei muuttanut ratkai-
sullaan 10.7.2006 T 2194 käräjäoikeuden ratkaisua, jonka mukaan ei ollut uskottavaa, että 
Bumerang-merkin hakija olisi vain sattumalta ottanut käyttöönsä merkin kohteena olevissa 
avaimenperissä täysin identtistä painatustapaa ja kirjasintyyliä kuin mikä oli käytössä ai-
empaa Bumerang-merkkiä koskevissa avaimenperissä.125 Kuitenkin myös tässä tapaukses-
sa hakijan oletetun tietoisuuden osoittamisessa merkitystä oli aiemman Bumerang-merkin 
tunnettuudella. Kyseisessä tapauksessa HelHO itse asiassa totesi, että kyseinen aiempi 
Bumerang-merkki oli vakiintunut Suomessa kyseisten avaimenperien merkkinä ennen kuin 
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 Tsoutsanis 2010, s. 311.  
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 Sø- og Handelsrettens dom af 24. juni 1999, NIR 1/2002, s. 75-76; PBR mål 98-316 sekä 8712 C Growlab 
Horticultural -kuviomerkki, OHIM CD 20.10.2014, kohta 16. 
123 Helsingin raastuvanoikeus 3 os. 28.10.1986 § 346 (S 83/4368). 
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 Salmi ym. 2008, s. 59. Ks. myös Oslo byretts dom 10. nov. 1985. NIR 3/1987, s. 385-387, joka koski Davi-
doff-merkin rekisteröinnin mitätöimistä Norjassa.  
125
 Helsingin käräjäoikeus 3. os. 3.2.2006 nro 2863 (04/11131). 
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hakija haki itselleen rekisteröitäväksi kyseisen merkin kanssa identtistä merkkiä sekä se-
koitettavissa olevaa kahta muuta merkkiä. 
 
Yllä olevissa kahdessa HelHO:n ratkaisuissa hakija ei siis kummassakaan tapauksessa ha-
kenut rekisteröintiä tuotteiden ulkoasulle vaan rekisteröinnin kohteena oli vain sanamerkki. 
Nähdäkseni myös näissä tapauksissa on luontevaa noudattaa edellä lausuttua tulkintaohjet-
ta, kun arvioidaan sitä, voiko merkin kohteena olevien tuotteiden ulkoasun samankaltai-
suus osoittaa, että hakijan on oletettava tienneen toisesta sanamerkistä. Merkitystä on näin 
ollen annettava sille, kuinka monimutkaisista ja / tai yksityiskohtaista ratkaisuista on kyse 
merkillä ilmaistujen tuotteiden ulkoasuissa ja verrata sitä, kumpi on todennäköisempi seli-
tys sille, että hakija on päätynyt tällaisiin merkin kohteena olevien tuotteiden ulkoasuihin: 
spontaani inspiraatio vai tarkoituksellinen kopiointi ja näin ollen tietoisuus aiemmasta 
merkistä.  
D. Haetun merkin rekisteröintimaan sekä toisen merkin käyttöpaikan etäi-
syys 
Mielenkiintoinen kysymys on myös se, mikä vaikutus hakijan oletetun tietoisuuden arvi-
oinnissa on sillä, missä toisen merkin käyttö on tapahtunut. Toisin sanoen, voidaanko kat-
soa, että mitä kauempana toisen merkin käyttö on tapahtunut haetun merkin rekisteröinti-
maasta tai hakijan muusta merkkiä koskevasta toimipaikasta, sitä vähemmän todennäköi-
sempää on hakijan tietoisuus toisesta merkistä.  
 
Vanhemmasta pohjoismaisesta oikeuskäytännöstä on mahdollista nostaa esille vuodelta 
1975 Oslo byrettin tapaus TEAC-merkin käytöstä. Tapauksessa japanilainen kantaja haki 
norjalaisen merkin mitätöimistä varemerkelovenin (Lov av 3.3.1961 nr. 4) 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdan perusteella. Kyseinen lain kohta on lähes identtinen TML 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohdan kanssa. Tapauksessa kantaja oli käyttänyt pääsääntöisesti Japanissa 
merkkiä, joka oli sama kuin myöhemmin Norjassa rekisteröity merkki. Oslo byrettin mu-
kaan oli kyseenalaista, voitiinko kantajan Japanissa suorittama merkin käyttö katsoa riittä-
väksi tietoisuusvaatimuksen täyttymiseen. Oikeus kuitenkin katsoi, että hakijan on oletet-
tava tienneen merkistä, koska kantaja oli käyttänyt tavaramerkkiä myös sellaisissa Norjan 
naapurimaissa kuten Ruotsi, Tanska ja Länsi-Saksa.126 
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 Oslo byretts dom av 24. okt. 1975. NIR 4/1978, s. 442-445. Ks. lisäksi Lassen & Stenvik 2011, s. 167.  
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Samanlainen lähestymistapa toteutui myös EUYT:n 1.2.2012 antamassa ratkaisussa T-
291/09 Pollo Tropical. Tapauksessa yhdysvaltalainen kantaja haki vuonna 2004 rekiste-
röidyn yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista. Kyseisessä ratkaisussa oli rele-
vanttia ottaa huomioon se, että yhteisön tavaramerkin haltija oli hakenut jo vuonna 1994 
itselleen samaa merkkiä koskevan kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä Espanjassa. Kan-
taja taas oli aloittanut kyseisen merkin käytön Yhdysvalloissa jo vuonna 1991. EUYT:n 
pohdittavana oli muun muassa se, oliko yhteisön tavaramerkin haltija ollut tietoinen kysei-
sen merkin Yhdysvalloissa tapahtuneesta käytöstä hakiessaan itselleen samaa merkkiä 
koskevaa espanjalaista tavaramerkin rekisteröintiä. Tapauksessa esitetyn näytön perusteella 
yhdysvaltalaista merkkiä oli käytetty Yhdysvalloissa pienessä mittakaavassa kolme ja puo-
li vuotta ennen kuin espanjalainen toimija haki merkin rekisteröintiä Espanjassa kansalli-
seksi tavaramerkiksi. EUYT katsoi, että tavaramerkin maantieteellinen sijainti huomioon 
ottaen pelkästään tämä seikka ei kuitenkaan anna riittävästi aihetta olettaa, että hakija tiesi 
tuosta merkistä hakiessaan espanjalaista tavaramerkkiä.127   
 
Ottaen huomioon yllä olevat esimerkkitapaukset, on nähdäkseni relevanttia pohtia myös 
haetun merkin sekä toisen merkin käyttöpaikkojen etäisyyttä vaikka elämmekin nykyään 
globalisoituneessa maailmassa, jossa etäisyyksien on katsottava olevan vähemmän merki-
tyksellisiä kuin ennen. Jos toisen merkin käyttö on ollut pienimuotoista ja se on tapahtunut 
toisella puolella maapalloa, voisi tämän etäisyyden katsoa pienentävän todennäköisyyttä 
siitä, onko hakijan oletettava tienneen toisesta merkistä hakemuksen tekohetkellä, jos asi-
assa ei ole esitetty muuta näyttöä tietoisuuden tueksi. Toisaalta selvitys rekisteröinninhaki-
jan vierailemisesta toisen merkin käyttöpaikassa voi tehdä hakijan tietoisuuden todennä-
köisemmäksi. Haetun merkin rekisteröintimaan ja toisen merkin käyttöpaikan välisen etäi-
syyden merkitystä voi myös vähentää se, että toista merkkiä on käytetty internetissä. Täl-
löin tulisi kuitenkin arvioida erikseen internetissä tapahtuneen käytön luonnetta ja sen vai-
kutusta hakijan tietoisuuteen.128  
E. ”Pitäisi tietää” ja sen suhde selonottovelvollisuuteen 
EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun suomennos ”pitäisi tietää” saattaa an-
taa sellaisen kuvan, että oletetussa tietoisuudessa kyse on hakijalle asetetusta selonottovel-
vollisuudesta, jonka laiminlyöminen täyttäisi vaatimuksen siitä, että hakijan olisi pitänyt 
                                                          
127 T-291/09 Pollo Tropical, kohta 61. 
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 Ks. tämän osalta luvussa 2.2.1.4 käsiteltävä MaO:n ratkaisu 18.11.2014 nro 810/14. 
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tietää merkistä.129 Myös ruotsinkielinen käännös ”borde veta” sekä tanskankielinen kään-
nös ”burde vid” tarkoittavat yleensä ”pitäisi tietää”, ”olisi pitänyt tietää” eikä ”täytyy tie-
tää”, ”on täytynyt tietää”.  Sen sijaan saksankielinen käännös ”wissen muss” sekä englan-
ninkielinen käännös ”must know” viittaavat siihen, että hakijan ”täytyy tietää” tai ”on täy-
tynyt tietää”. Kyseisen asian oikeudenkäyntikielenä oli saksa. 
 
Oikeuskirjallisuudessa Tsoutsanis on painottanut, että EUT:n esittämää ”pitäisi tietää” -
edellytystä ei tulisi jäsentää niin, että hakijan olisi pitänyt tietää merkistä, koska hän on 
laiminlyönyt muita merkkejä koskevan selonottovelvollisuutensa. Vilpillistä mieltä ei ole 
sen subjektiivisesta luonteesta johtuen tarkoituksenmukaista ymmärtää siten, että hakijan 
huolellisuusvelvoitteiden vastainen toiminta on riittävää osoittamaan sitä, että tämän olisi 
pitänyt tietää aiemmin käytetystä merkistä. 130 Samanlainen argumentaatio oli vuonna 2001 
valmistuneessa norjalaisessa varemerkeutredningen II -nimisessä selvityksessä. Selvityk-
sessä ei kannatettu sitä, että vuoden 1961 varemerkeloven 14 §:n 1 momentin 7 kohdan 
tietoisuus asetettaisi hakijalle velvollisuuden tutkia markkinoilla käytettäviä merkkejä, 
koska tällaisellä säännöksellä voisi olla haitallisia vaikutuksia.131 Kyseinen vaatimus siitä, 
että hakijan ”pitäisi tietää” toisesta merkistä onkin tarkoituksenmukaista ymmärtää siten, 
että hakijan on täytynyt tietää kyseisestä merkistä eli toisin sanoen tämän on oletettava 
olleen tietoinen toisesta merkistä. Hakijalle ei tule asettaa mitään erityistä selonottovelvol-
lisuutta markkinoilla olevista merkeistä.132 
2.2.1.4 Kokonaisarvioinnin tärkeys ja vaara 
 
Kaikkia hakijan tietoisuuden arviointiin vaikuttavia tilanteita on mahdotonta määritellä 
ennalta tyhjentävästi. Ei ole ollenkaan poikkeuksellista, että monessa tapauksessa yhdis-
tyykin usean seikan kokonaisarviointi. Nämä seikat saattavat lisäksi olla sellaisia, että ne 
eivät välttämättä yksinään olisi riittäviä seikkoja sen osoittamiseksi, että hakija on merkin 
hakemishetkellä ollut tietoinen toisesta merkistä. Kotimaisesta oikeuskäytännöstä on löy-
dettävissä useita esimerkkejä, joissa hakijan tietoisuuden määrittämisessä on käytetty usean 
eri seikan kokonaisarviointia. 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 38. 
130
 Tsoutsanis 2010, s. 308. Ks. myös saksalaisesta oikeuskäytännöstä tapaus BPatG S100, GRUR 2001 p. 744 
(2000). 
131
 NOU 2001:8, s. 79. 
132
 Vrt. verkkotunnusten osalta Pihlajarinne 2009, s. 336. 
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KHO:n ratkaisussa 17.9.1999 T 2525 oletettua tietoisuutta koskevassa arvioinnissa yhdis-
tyivät edellä kuvatulla tavalla alalla toimivan hakijan tietoisuus perustuen aiemman merkin 
laajaan käyttöön sekä myös merkin CABOUCHON sanallinen erityispiirteisyys. KHO:n 
ratkaisussa 13.12.2010 T 3715 kyse oli hakemuspäivänä tapahtuneesta yhteydenpidosta 
sekä alalla toimivien kilpailijoiden toisiaan koskevasta tietoisuudesta perustuen asiassa 
esitettyihin lehtimainoksiin. Tapauksessa haettua USATEC-merkkiä vastaan väitteen teh-
nyt, samaa merkkiä aiemmin käyttänyt toimija, oli näyttänyt, että hän oli vastaanottanut 
hakemuspäivänä kirjeen rekisteröinninhakijan asiamieheltä. Kirjeessä todettiin muun mu-
assa, että väitteentekijä oli markkinoinut verkkosivuillaan ja lehdissä tuotteita USATEC-
nimellä. Tämän lisäksi katsottiin näytetyksi, että rekisteröinninhaltijalla että väitteentekijäl-
lä on ollut 20.6.2005 ja 21.-22.6.2005 mainokset samassa lehdessä, samalla sivulla ja sa-
moihin tuotteisiin liittyen. Tällä perusteella PRH:n valituslautakunta katsoi väitteentekijän 
taholta näytetyksi, että oli epäuskottavaa etteivät nämä kilpailijat olisi havainneet toistensa 
mainoksia kun ne ovat lehdessä olleet samalla sivulla. Rekisteröinninhaltijan oli edellä 
esitetyn perusteella täytynyt tietää väitteentekijän merkin käytöstä hakemuspäivänä 
22.6.2005. KHO ei muuttanut PRH:n valituslautakunnan päätöstä.133  
 
KHO:n ratkaisussa 19.10.2010 T 2756 tietoisuusarvioinnissa yhdistyivät toimijoiden aiem-
pi yhteistyö, yhteydenpito sekä alalla toimivan henkilön oletettu tietoisuus. Tapauksessa oli 
kyse tilanteesta, jossa henkilö A:lle oli vuonna 2000 rekisteröity ECOCOMB-kuviomerkki 
tavaramerkkiluokan 9 tavaroille. Tämän jälkeen henkilöt A ja B olivat toimineet yritykses-
sä FE Oy, joka oli käyttänyt liiketoiminnassaan kyseistä merkkiä. Molemmat henkilöt oli-
vat kyseisen yrityksen hallituksen jäseniä sekä B oli myös kyseisen yrityksen toimitusjoh-
taja. Tämä yhtiö oli mennyt konkurssiin 22.9.2003, jonka jälkeen eri muodossa olevien 
Ecocomb-merkkien käyttö oli jatkunut sekä A:n omistaman GL Ky:n sekä B:n omistaman 
yhtiö Oy F Ab:n toimesta. A oli lähettänyt 3.11.2003 B:lle kehotuksen, jossa kiellettiin tätä 
käyttämästä Ecocomb-merkkiä. B oli tämä jälkeen hakenut yhtiönsä Oy F Ab:n nimissä 
ecocomb-merkin rekisteröintiä luokassa 11 oleville öljyn- ja kaasunsäästöjärjestelmille. 
Näitä tavaroita ei voitu KHO:n mielestä pitää samankaltaisina kuin A:lle vuonna 2000 re-
kisteröidyn merkin kohteena olevat luokan 9 tavarat. A kuitenkin pystyi osoittamaan, että 
hän oli itse toimittanut Ecocomb-tavaramerkillä öljyn- ja kaasunsäästöjärjestelmiä ennen 
B:n yhtiön tekemää tavaramerkkihakemusta. Ottaen huomioon kaikki nämä seikat, ei 
KHO:n mielestä ollut uskottavaa, että alalla toimiva merkin hakijayhtiön omistaja B ei 
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 PRH:n valituslautakunta 4.5.2009 nro 2006/T/126. 
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olisi tiennyt A:n toiminnasta GL Ky:ssä ja että tämä yhtiö on käyttänyt Ecocomb-
tavaramerkkiä B:n tavaramerkkihakemuksen tarkoittamien tavaroiden kanssa samojen tai 
samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkkinä. 
 
MaO:n ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15 kyse oli siitä, että tavaramerkille Humsecgrid 
rekisteröintiä 2.1.2012 hakenut toimija (A) oli osallistunut merkin rekisteröintiä vastusta-
neen tahon (B) ohella Pelastusopiston koordinoimaan ja teknologian ja innovaatioiden ke-
hittämiskeskuksen (TEKES) rahoittamaan projektiin ”Tieto- ja viestintäteknologian liike-
toimintamahdollisuudet siviilikriisinhallinnassa”, jossa oli otettu käyttöön tunnukset Hu-
manSecurityGrid ja Humsecgrid kuvaamaan kyseistä projektia. MaO:n asiassa saaman 
selvityksen mukaan kyseiset tunnukset oli kehitetty projektiin osallistuneiden yhteisenä 
työnä ja asiassa esitetyn mukaan tunnus Humsecgrid oli syntynyt 22.1.2010 projektiin 
osallistuneiden tahojen välisen sähköpostikirjeenvaihdon tuloksena. MaO:n mukaan A:n 
on näin katsottava olleen tietoinen tunnusten HumanSecurityGrid ja Humsecgrid yhteen ja 
samaan projektiin perustuvasta yhteisestä alkuperästä sekä siitä, että edellä mainitun TE-
KES:n rahoittaman projektin yhteydessä kyseisessä projektissa osallisena olleilla tahoilla 
on ollut mahdollisuus käyttää tunnuksia HumanSecurityGrid ja Humsecgrid. A ei myös-
kään kiistänyt tienneensä edellä mainitun TEKES:n rahoittaman projektin yhteydessä ta-
pahtuneeksi esitetystä tunnusten HumanSecurityGrid ja Humsecgrid käytöstä. Asiassa esi-
tetyn selvityksen mukaan A oli myös saanut B:ltä kutsun tämän 1.6.2011 järjestämään työ-
pajaan sekä 20.12.2011 lähetetyn kutsun HumanSecurityGrid-seminaariin. MaO:n mukaan 
myös nämä seikat osoittivat A:n olleen tietoinen B:n toimesta tapahtuneesta merkin Hu-
manSecurityGrid käyttämisestä. 
MaO:n ratkaisussa 18.11.2014 nro 810/14 hakijan oletetun tietoisuuden arviointi perustui 
monen seikan yhteisvaikutukseen. Tapauksessa suomalainen toimija A haki kansallisen 
tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä 22.10.2004 tavaramerkkiluokan 41 palveluille. 
Yhdysvaltalainen yhtiö B, joka oli esitetyn näytön perusteella käyttänyt merkkiä Yhdysval-
loissa kuntoharjoitteluun liittyen jo vuodesta 1984 lähtien, haki kyseisen merkin mitätöi-
mistä TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla. Kun kyse oli tietoisuuden arvioinnista, oli 
tässä ensiksi arvioitavana B:n merkin käytön laajuus ja kyseistä merkkiä koskeva yleinen 
tietoisuus Suomessa loppuvuodesta 2004. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan B:n käyt-
tämän tavaramerkin CROSSFIT käyttö oli ollut vuoden 2004 loppuun mennessä vielä hy-
vin pienimuotoista ja kyse oli ollut lähinnä lehden julkaisutoiminnasta ja kuntosaliohjeiden 
laatimisesta internetiin. MaO kuitenkin totesi, että CROSSFIT-harjoittelulle on ominaista 
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internetin runsas käyttö. B:n vuoden 2001 alussa avatuilla verkkosivuilla crossfit.com on 
julkaistu muun muassa päivittäisiä harjoitusohjelmia. Kyseisillä verkkosivuilla julkaistussa 
materiaalissa, kuten vuodesta 2002 julkaistun CrossFit Journalin artikkeleissa, voidaan 
katsoa käytetyn sanaa CROSSFIT kuntoharjoitteluun liittyen tavaramerkkinä tai ainakin 
tavaramerkinomaisesti. B:n verkkosivuilla on käyty myös Suomesta käsin viimeistään 
vuonna 2004. Lausuttuaan tämän MaO totesi, että se ei voinut tehdä luotettavia johtopää-
töksiä siitä, miten hyvin merkki oli tunnettu Suomessa ennen sitä ajankohtaa, kun A haki 
kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä vuonna 2004. MaO.n mukaan selvää oli kuitenkin 
se, että jotkut kuntoilusta kiinnostuneet suomalaiset ovat tunteneet ulkomailla olevan ai-
emman merkin käyttäjän toimintaan viittaavan tavaramerkin CROSSFIT mainittuna ajan-
kohtana. Seuraavaksi MaO siirtyi arvioimaan A:n tietoisuutta tästä aiemmasta merkistä. 
MaO:n mukaan esitetty näyttö ei suoraan osoittanut sitä, että A olisi tiennyt aiemman tava-
ramerkin käytöstä Yhdysvalloissa kuntoharjoitteluun liittyen siinä vaiheessa, kun A haki 
kansallisen tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä 22.10.2004. A on kuitenkin ollut tuona 
ajankohtana ilmeisen tietoinen internetistä, koska hänen toiminnassaan käytetty verkko-
tunnus combatacademy.fi on myönnetty jo 16.11.1998. Kun lisäksi otettiin huomioon A:n 
tausta yhtenä Suomen johtavista Krav Maga -ammattilaisista, ja kun A on hyvin todennä-
köisesti viimeistään 15.10.2004 rekisteröidyn verkkotunnuksen crossfit.fi rekisteröintiä 
hakiessaan tullut tietoiseksi jo vuonna 1999 rekisteröidystä verkkotunnuksesta crossfit.com 
ja sen myötä vuoden 2001 alussa avatuista verkkosivuista crossfit.com, MaO katsoi asiassa 
olevan varsin todennäköistä, että A on tiennyt puheena olevasta ulkomaisen tavaramerkin 
käytöstä jo ennen 22.10.2004. 
Mielestäni MaO:n perustelut edellä olevassa ratkaisussa jättävät tilaa kritiikille. MaO siis 
totesi, että tapauksessa oli varsin todennäköistä, että A oli tiennyt B:n merkin käytöstä jo 
ennen kansallisen merkin hakemushetkeä. Voidaan katsoa, että tämä perustelu koostui A:n 
Krav Maga -taustasta, tämän internetin käytöstä vuodesta 1998 lähtien sekä A:n verkko-
tunnuksen hakemisen seurauksena olevasta oletetusta tietoisuudesta. On lähtökohtaisesti 
hyväksyttävää, että MaO vetoaa A:n Krav Maga -taustaan. Se, voiko kyseistä taustaa kui-
tenkaan uskottavasti käyttää perusteluna A:n tietoisuudesta koskien B:n käyttämää merkkiä, 
on kuitenkin kyseenalaista. MaO itsekin toteaa, että asiassa ei ole edellytyksiä tehdä sel-
laista johtopäätöstä, että Krav Maga sekä CROSSFIT-kuntoharjoittelu olisivat olleet edes 
alan aktiivisten toimijoiden keskuudessa kytkettyinä toisiinsa 2000-luvun alkupuoliskolla. 
Toisena perusteena on A:n vuonna 1998 alkanut internetin käyttö. On mahdollista, että 
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kyseinen käyttö olisi johdattanut A:n sivuille crossfit.com. Se, että kuntoilusta kiinnostunut 
keskivertosuomalainen olisi saattanut olla tietoinen merkistä, toimi MaO:n mielestä tukena 
sille, että todennäköisyys ”alalla” toimivan hakijan tietoisuudelle oli suurempi. Toisaalta 
on sanottava, että pelkästään mahdollisuus käyttää internetiä ei sellaisenaan voi toimia ai-
nakaan merkittävänä näyttönä hakijan toista merkkiä koskevasta tietoisuudesta. Entä voi-
daanko A:n katsoa todennäköisesti tulleen tietoiseksi B:n crossfit.com verkkotunnuksesta 
ja siten myös CROSSFIT-merkistä hakiessaan verkkotunnusta crossfit.fi? Tätä MaO:n pe-
rustelua on hieman vaikea ymmärtää. Minkä vuoksi A olisi tullut crossfit.fi verkkotunnusta 
hakiessaan hyvin todennäköisesti tietoiseksi B:n verkkotunnuksesta crossfit.com? MaO ei 
perustele tätä millään tavalla. Jos kuitenkin katsotaan, että A olisi voinut tulla tietoiseksi 
tämän perusteella verkkotunnuksesta crossfit.com, niin tästä taas on nähdäkseni vaikeaa 
tehdä sellaista suoraa johtopäätöstä, että A olisi myös tullut samalla tietoiseksi kyseisillä 
sivuilla tapahtuvasta CROSSFIT-merkin tavaramerkinomaisesta käytöstä. Lisäksi MaO 
myös toteaa ratkaisussaan, että on hyvin mahdollista, että A olisi itse keksinyt CROSSFIT 
kaltaisen yhdistelmän. Nähdäkseni CROSSFIT-tapaus on ongelmallinen esimerkki siitä, 
että kokonaisarviointia käytetään siten, että kokonaisarviointia koskevan käsitteen varjolla 
yksittäiset ja ei niin relevantit seikat saavat yhdessä liian suuren merkityksen.   
2.2.1.5 Johtopäätökset: hakijan tietoisuus on tärkeä edellytys  
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan vilpillistä mieltä koskevassa arvioinnissa on luonnolli-
sesti asetettava paljon painoarvoa sille, onko hakija tiennyt toisesta merkistä. Myös EUT 
otti ennakkoratkaisussaan C-529/07 Lindt Goldhase esille tietoisuutta koskevan kriteerin 
olennaisena osana vilpillistä mieltä koskevaa arviointia. EUT ei toisaalta nimenomaisesti 
perustellut sitä, miksi tietoisuutta koskeva kriteeri on tärkeä vilpillistä mieltä koskevassa 
arvioinnissa ja miksi se on rajattu samoihin tai samankaltaisiin merkkeihin koskien samoja 
tai samankaltaisia tavaroita.134 EUT:n ratkaisua ei kuitenkaan voine pitää yllättävänä, kos-
ka EU:n jäsenvaltioissa on yleisesti jo pitkään ollut vallalla käsitys, että hakijan tietoisuus 
aiemmin käytetystä samasta tai samankaltaisesta merkistä koskien samoja tai samankaltai-
sia tavaroita on olennainen osa vilpillistä mieltä koskevassa arvioinnissa.135  
 
Tietoisuus on tässä tutkimuksessa jaettu konkreettiseen tietoisuuteen ja oletettuun tietoi-
suuteen. TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta ei nimenomaisesti mainitse oletettua tietoisuut-
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 Ks. kritiikistä Tsoutsanis 2010, s. 306. 
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 Tsoutsanis 2010, s. 306. 
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ta136, mutta kotimaisessa oikeuskäytännössä on perusteltu hakijan tietoisuutta myös sillä, 
että tämän on katsottava olleen tietoinen toisesta merkistä. Myös EUT nosti oletetun tietoi-
suuden esille ennakkoratkaisussaan C-529/07 Lindt Goldhase. On perusteltua, että vilpilli-
sessä mielessä haettua rekisteröintiä koskevissa asioissa hyväksytään oletetun tietoisuuden 
olemassaolo, koska konkreettisen tietoisuuden osoittaminen riittävällä tavalla on usein hy-
vin vaikeaa. 
 
Osoituksena konkreettisesta tietoisuudesta on edellä esitetyn mukaisesti toiminut hakijan 
tunnustus sekä hakijan ja toisen merkin käyttäjän välinen sopimussuhde ja muu sellainen 
yhteistyösuhde, josta on kirjallista näyttöä ja johon on olennaisena osana liittynyt haetun 
riidanalaisen merkin kanssa sekoitettavissa oleva merkki. Lisäksi kaikenlainen yhteydenpi-
to osapuolten välillä ennen riidanalaista rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekoa, esi-
merkiksi kirjeiden ja sähköpostin välityksellä, joissa nimenomaisesti tulee esille toinen 
merkki, on omiaan osoittamaan sen, että hakija on varmasti ollut tietoinen tästä toisesta 
merkistä hakemuksen tekohetkellä.  
 
Oletetun tietoisuuden osalta kyse on tilanteesta, jossa ei ole ollut mahdollista esittää yhtä 
konkreettista näyttöä hakijan tietoisuudesta. Kun otetaan huomioon toisen merkin käytön 
ajallinen kesto, käytön luonne, käytön sijainti verrattuna riidanalaisen merkin rekisteröinti-
paikkaan sekä merkkien samankaltaisuus, on tällöin nähdäkseni mahdollista tehdä hyvin 
perusteltuja ratkaisuja sen suhteen, onko hakijan oletettava tienneen toisesta merkistä. Täl-
löin on nimenomaan arvioitava sitä, että onko hakijan katsottava olleen tietoinen toisesta 
merkistä eikä sitä, onko hakija laiminlyönyt toista merkkiä koskevan selonottovelvollisuu-
den. 
 
Nämä edellä luetellut tietoisuutta osoittavat seikat eivät ole tyhjentäviä vaan tietoisuuden 
olemassaoloa on pääteltävä tapaukseen liittyvien olosuhteiden avulla kokonaisharkintana ja 
usein täytyy ottaa huomioon monen asian yhteisvaikutus. Tietoisuuden tulee kuitenkin 
perustua vakuuttavaan näyttöön ja sen olemassaoloa koskevaa ratkaisua ei tule tehdä ke-
vyin perustein.  
 
Voidaan hyvällä syyllä katsoa, että hakijan tietoisuus toisesta merkistä on avainasemassa 
vilpillistä mieltä koskevissa tavaramerkkirekisteröinneissä. Näin ollen tavaramerkkiä kos-
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 Vrt. esim. Tanskan varemærkeloven (LBK nr. 90 af 28.1.2009) 15 §:n 3 momentin 3 kohtaan, jossa ni-
menomaisesti mainitaan, että hakija tiesi tai tämän olisi pitänyt tietää (havde eller burde have haft kends-
kab).    
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keva väite tai merkin mitätöimistä koskeva kanne voidaan hylätä jo sen perusteella, että 
asiassa ei ole esitetty riittävästi näyttöä siitä, että hakija oli ollut hakemuksen tekohetkellä 
tietoinen haettuun merkkiin sekoitettavissa olevasta toisesta merkistä. Hakijahan ei voi 
vilpillisessä mielessä kaapata jotakin toista merkkiä itselleen ilman tietoisuutta tällaisesta 
toisesta merkistä.137  
2.2.2 Toisen merkin käyttövaatimus 
2.2.2.1 Yleisesti arvioinnin perustasta 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että haetun merkin tulee olla 
sekoitettavissa merkkiin, jota toinen käyttää hakemusta tehtäessä. Myös EUT:n C-529/07 
Lindt Goldhase -ennakkoratkaisussa edellytettiin haetun merkin kanssa sekoitettavissa ole-
van merkin käyttöä. EUT ei kuitenkaan avannut sitä, mitä tällä toisen merkin käyttövaati-
muksella tarkoitetaan. Käsittelen tässä alaluvussa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tar-
koittamaa toisen merkin käyttöä koskevaa vaatimusta kolmesta eri näkökulmasta: käytön 
sijaintipaikka, käyttämisen merkityssisältö sekä vaatimus merkin edelleen käyttämisestä. 
 
2.2.2.2 Käytön sijaintipaikka 
 
Käytön sijaintipaikka voi aiheuttaa ongelmia. Tässä ongelmassa on kyse tavaramerkkejä 
koskevasta territoriaalisuudesta. Territoriaalisuudella tarkoitetaan sitä, että tavaramerkit, 
kuten muut teollisoikeudet, ovat lähtökohtaisesti territoriaalisia eli alueellista oikeutta. Ne 
ovat sidottuja tiettyyn valtioon tai muuhun rajoitettuun alueeseen, koska niiden olemassa-
olo on riippuvainen lakimääräisestä tai muun tyyppisestä oikeudellisesta suojasta, joka 
annetaan niille kyseisen valtion lain perusteella. Territoriaalisuus on kuitenkin ongelmallis-
ta, koska tuotteiden ja palveluiden markkina-alue on yleensä useamman kuin vain yhden 
valtion alueella ja täten samalle oikeudelle tarvitaan suojaa useissa valtioissa.138  
Territoriaaliperiaatteen voi nähdä toimivan TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoitta-
missa tilanteissa siten, että Suomessa tiettyä merkkiä käyttävälle toimijalle annetaan mah-
dollisuus vakiinnuttaa tai rekisteröidä merkkinsä täällä siitä huolimatta, että toinen toimija 
hakee vilpillisessä mielessä kyseisen merkin kanssa sekoitettavan merkin rekisteröintiä. 
Äärimmilleen vietynä territoriaaliperiaatteen voi katsoa tarkoittavan sitä, että TML 14 §:n 
                                                          
137
 Ks. myös Granmar 2011, s. 217. Tällaiset perustelut löytyvät myös OHIM:n YTMA 52 artiklan 1 kohdan b 
alakohtaa koskevasta käytännöstä, ks. 8627 C VITAMELTS, OHIM CD 29.8.2014, s.8. 
138
 Salmi ym. 2008, s. 66. 
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1 momentin 7 kohdan tulkinnassa merkitystä voi antaa vain niille seikoille, jotka ovat ta-
pahtuneet TML:n soveltamisalueella eli siis Suomessa.139  
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta ei sanamuotonsa perusteella ilmaise toisen merkin käytöl-
tä edellytettävää sijaintipaikkaa. Kotimaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin perinteisesti 
annettu TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan nojalla suojaa myös ulkomaisille merkeille 
vaikka ne eivät ole olleet Suomessa erityisen tunnettuja silloin, kun toinen toimija on ha-
kenut samaa merkkiä rekisteröitäväksi Suomessa.140 Tässä mielessä territoriaaliperiaate ei 
ole aivan ehdoton, kun kyse on TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sisältämästä toisen mer-
kin käyttöä koskevasta edellytyksestä. 
TMD:n vilpillistä mieltä koskevat säännökset aiheuttavat kuitenkin tulkintaongelmia liitty-
en TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamaan toisen merkin käytön sijaintipaikkaan. 
TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta ei mainitse mitään käytön sijaintikohteesta, mutta 
TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohta sisältää tällaisen maininnan. TMD 4 artiklan 4 kohdan 
g alakohdan sanamuodosta käy ilmi, että suojan kohteena on vain ulkomailla tapahtuva 
merkin käyttö. Tämä herättääkin kysymyksen siitä, että tuleeko TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohtaa tulkita TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan sanamuodon nojalla siten, että koti-
maassa eli tässä tapauksessa Suomessa tapahtunut käyttö on jätettävä huomioimatta kun 
kyse on vilpillisessä mielessä tehdyistä tavaramerkkirekisteröinneistä?141 Entä mikä merki-
tys tässä on annettava TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan yleispiirteiselle säännökselle, 
joka ei mainitse mitään käytön sijaintikohteesta? 
 
Ruotsissa samaa ongelmaa on pohdittu vuoden 2001 komiteanmietinnössä, jossa katsottiin, 
että TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta mahdollistaa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa 
vastaavan silloisen Ruotsin varumärkeslagenin (SFS 1960:644) 14 §:n 1 momentin 7 koh-
dan soveltamisen myös sellaisissa tilanteissa, joissa aiempi merkki on otettu käyttöön vain 
                                                          
139
 Ks. vertailevasti Tsoutsanis 2010, s. 341. 
140
 Ks. esim. KHO 1971 A II 96 sekä KHO 17.9.1999 T 2525. Lisäksi KKO on jo 1920- ja 1930-luvulla mitätöinyt 
Suomessa tavaramerkkien rekisteröintejä, koska tavaramerkkeihin oli luvatta otettu ulkomaisia toiminimiä 
tai tavaramerkkejä tai niiden osia. Ks. ratkaisut KKO 1925 II 250 sekä KKO 1931 II 107. Kyseiset ratkaisut on 
julkaistu myös teoksessa Kemppinen 1981, s. 78-80. 
141
 Esimerkiksi Tanskassa voimassa oleva säännös vilpillisestä tavaramerkkirekisteröinnistä tulee sovelletta-
vaksi vain silloin, jos toista merkkiä on käytetty ulkomailla. Tanskan tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 
kohdan mukaan ”tavaramerkkiä ei myöskään saa rekisteröidä, mikäli[…] se on sama tai vain hieman erilai-
nen kuin tavaramerkki, jota hakemuksen tekopäivänä tai hakemuksen perusteena käytettävän mahdollisen 
etuoikeuden syntypäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen samanlaisten tai samankal-
taisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä kuin uudempaa, rekisteröitäväksi haettua merkkiä ja josta 
hakija on hakemusajankohtana tiennyt tai hakijan olisi pitänyt tietää” (kurs. tässä). Ks. Tanskan tavaramerk-
kilain 15 §:n 3 momentin 3 kohdan soveltamisesta laajemmin Larsen 2011.  
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Ruotsissa.142 Sittemmin Ruotsissa on lakitekstiin otettu selvyyden vuoksi maininta siitä, 
että käyttö on voinut tapahtua joko Ruotsissa tai ulkomailla varumärkeslagenin (SFS 
2010:1877, VML) 2 luvun 8 §:n 4 kohdan ilmaisemalla tavalla. Tätä säännöksen sanamuo-
toon otettua selvennystä perusteltiin lain esitöissä paitsi edellä mainitulla vuoden 2001 
komiteamietinnössä esitetyllä kannalla, mutta myös sillä, että jos VML 2 luvun 8 §:n 4 
kohdassa ei nimenomaisesti mainita käytön sijaintia, voi tavaramerkkioikeudessa pääsään-
töisesti voimassa oleva territoriaaliperiaate ja toisaalta TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakoh-
dan sanamuoto vain ulkomailla tapahtuvasta käytöstä aiheuttaa epäselvyyksiä VML 2 lu-
vun 8 §:n 4 kohdan toista merkkiä koskevan käytön sijainnin tulkintaan.143 
 
Tässä yhteydessä on myös mainittava oikeuskirjallisuudessa Tsoutsaniksen esittämä mieli-
pide siitä, että TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta sekä 4 artiklan 4 kohdan g alakohta 
tarjoavat erilaista territoriaalista suojaa. Tsoutsanis esittää, että TMD 3 artiklan 2 kohdan d 
alakohta perustuu kirjaamattomaan sääntöön territoriaaliperiaatteesta eli että vilpillistä 
mieltä koskevien tavaramerkkirekisteröintien arviointi voi kohdistua vain niihin seikkoihin, 
jotka tapahtuivat kyseisessä jäsenvaltiossa. Toisin sanoen, TMD 3 artiklan 2 kohdan d ala-
kohta ei mahdollistaisi ainoastaan ulkomailla tapahtuneen merkin käytön huomioonottami-
ta silloin, kun pohditaan vilpillisen mielen olemassaoloa kansallisen tavaramerkkirekiste-
röinnin kohdalla. Sen sijaan 4 artiklan 4 kohdan g alakohta on nimenomainen poikkeus 
tähän territoriaaliteettiperiaatetta noudattavaan pääsääntöön kun 4 artiklan 4 kohdan g ala-
kohdassa nimenomaisesti mainitaan vain ulkomailla tapahtunut käyttö. Tämä olisi Tsout-
saniksen mukaan kaikista johdonmukainen tapa tulkinta näitä TMD:n säännöksiä. Muuten-
han TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan olemassaololle ei olisi tarvetta, jos ulkomailla 
tapahtuneen käytön huomioon ottamisen voisi katsoa sisältyvän sellaisenaan myös TMD 3 
artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamisalaan. Tsoutsaniksen mukaan olisikin suositelta-
vaa, että kaikki jäsenvaltiot implementoisivat molemmat säännökset sellaisenaan omaan 
tavaramerkkilainsäädäntöönsä.144 Eri asia on se, onko jäsenvaltioilla alun perin ollut tarkoi-
tusta tällaiseen Tsoutsaniksen ehdottamaan kahden säännöksen malliin, jossa kummallakin 
on oma territoriaalinen ala. TMD:n valmisteluvaiheista saatavilla olevat lähteet eivät tue 
tällaista tarkoitusta. Kyse oli ennemminkin jäsenvaltioiden välisestä kompromissista muo-
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 SOU 2001:26, s. 438. 
143
 RP 2009/10:225, s. 186-187. 
144
 Tsoutsanis 2010, s. 341. 
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toilla TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta sekä 4 artiklan 4 kohdan 4 g alakohta eri tavoin. 
Niiden tarjoamasta territoriaalisesta suojasta ei ollut mainintaa.145 
 
Edellä esitetyn perusteella TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tulkinnassa on tällä hetkellä 
katsottava perustelluksi se, että siinä otetaan tähän mennessä tehdyllä tavalla huomioon 
kotimaassa tapahtunut käyttö sekä myös ainoastaan ulkomailla tapahtunut käyttö. Vaikka-
kin Suomen TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta muistuttaa hienoisesti TMD 4 artiklan 4 
kohdan g alakohtaa, on sen soveltamisessa perusteltua ottaa huomioon TMD 3 artiklan 2 
kohdan d alakohdan analoginen soveltaminen niin, että TMD 4 artiklan 4 kohdan g ala-
kohdassa oleva maininta toisen merkin ulkomailla olevasta käytöstä ei ole esteenä Suo-
messa jo ennestään vakiintuneelle käytännölle, jossa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa on 
sovellettu myös niissä tilanteissa, joissa toista merkkiä on käytetty vain Suomessa. Ei olisi 
perusteltua tulkita oikeustilaa niin, että TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohta estäisi Suo-
messa suojan antamisen myös pelkästään kotimaassa tapahtuneelle käytölle. Tämä olisi 
ristiriidassa edellä kuvatun territoriaaliperiaatteen kanssa ja syrjisi pelkästään Suomessa 
käytettyjä, mutta vakiintumattomia tai rekisteröimättömiä merkkejä. 
 
2.2.2.3 Käyttämisen merkityssisältö 
 
Seuraavaksi pohdittavana on se, mikä merkityssisältö tulee antaa TML 14 §:n 1 momentin 
7 kohdassa mainitulle käyttämiselle. Ensiksi on selvyyden vuoksi mainittava se edellä esil-
le tullut TML:n esitöissä mainittu seikka, että TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta koskee siis 
lähtökohtaisesti sellaisia tilanteita, joissa rekisteröintiesteenä vedotaan tavaramerkkiin, jota 
ei ole suojattu rekisteröinnillä eikä vakiinnuttamallakaan.146 Oikeuskäytännöstä on nimit-
täin löydettävissä esimerkki, jossa toinen osapuoli on virheellisesti väittänyt, että TML 14 
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 Ks. TMD:n valmisteluvaiheista Tsoutsanis 2010, s. 59-60. 
146
 HE 128/1962, s. 1-2. Jos tällainen toinen merkki on rekisteröity tai vakiintunut Suomessa, niin silloin TML 
14 §:n 1 momentin 7 kohdan sijasta on luontevampaa tulkita tilannetta TML 14 §:n 1 momentin 6 kohdan 
nojalla. Ks. kuitenkin HelHO:n ratkaisu 10.7.2006 T 2194, jolla ei muutettu Helsingin käräjäoikeuden anta-
maa ratkaisua 3. os. 3.2.2006 nro 2863 (04/11131), jossa asiaan sovellettiin TML 14 §:n 1 momentin 6 sekä 
7 kohtaa kun aiemman merkin katsottiin olleen vakiintunut uudemman merkin hakemishetkellä. Lisäksi 
KHO katsoi ratkaisussa 2013:99, että TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta suojaisi myös vakiintuneita merkkejä: 
14 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettujen sekoitettavuutta koskevien rekisteröintiesteiden tarkoi-
tuksena on suojata toisen elinkeinonharjoittajan aikaisempaa oikeutta muun ohella vakiinnuttamaansa tai 
käyttämäänsä tunnukseen (kurs. tässä). Jos taas valituksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinties-
teeksi on esitetty siihen nähden aikaisempi yhteisötavaramerkki, tulee asiassa sovellettavaksi TML 14 §:n 1 
momentin 9 kohta. Ks. tästä esimerkkinä KHO:n ratkaisu 17.3.2014 T 801. 
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§:n 1 momentin 7 kohtaa voidaan soveltaa vain silloin, kun rekisteröintiesteenä oleva toi-
nen tavaramerkki on vakiintunut.147  
 
Seuraavaksi on kysyttävä, mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan säännöksen edellyttämällä 
merkin käyttämisellä? Lain esityöt eivät anna tähän vastausta. Tarkoitetaanko tällä käyttä-
misellä TML 1 §:n mukaista yksinoikeuden suojaamaa tosiasiallista elinkeinotoiminnassa 
tapahtuvaa tavaramerkin käyttöä eli että tavaramerkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa 
liikkeeseen laskettujen tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä? KHO oli tätä mieltä rat-
kaisussaan 2013:99. Tapauksessa PRH oli rekisteröinyt A:lle tämän hakemuksesta kuvio-
tavaramerkin PerusS luokkaan 16, 25 ja 37. Perussuomalaiset rp teki väitteen rekisteröintiä 
vastaan ja PRH mitätöi rekisteröinnin väitteen johdosta osittain luokan 16 osalta ja koko-
naan luokan 25 osalta, koska merkkiä PerusS oli käytetty luokan 16 otsikkoihin "painotuot-
teet; paperitavarat; kirjoitustarvikkeet" sisältyvien ja luokkaan 25 kuuluvien väitteentekijän 
tavaroiden tunnusmerkkinä silloin, kun hakemus tehtiin. Perussuomalaiset rp vaati valituk-
sessaan PRH:n valituslautakunnalle, että PRH:n päätös väitteen hylkäävältä osaltaan ku-
motaan ja kuviotavaramerkin PerusS rekisteröinti mitätöidään kokonaisuudessaan eli myös 
luokan 37 osalta ja haltijalle määrätään tunnusmerkin käyttökielto. PRH:n valituslautakun-
ta ja KHO kuitenkin molemmat katsoivat, että Perussuomalaiset rp:n puoluetunnus ei tule 
kysymykseen tavaramerkin rekisteröintiesteenä laajemmin kuin sitä on käytetty elinkeino-
toiminnassa puolueen tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Puolue ei ole osoittanut käyt-
täneensä puoluetunnusta elinkeinotoiminnassa niiden tavaroiden ja palvelujen tunnuksena, 
joiden osalta A:n tavaramerkkirekisteröinti on pysytetty.148 
 
Merkin on siis täytynyt olla tarkoitettu käytettäväksi elinkeinotoiminnassa tiettyjen tava-
roiden tai palveluiden tunnusmerkkinä. Tämä vastaus on hyvin looginen ottaen huomioon 
tavaramerkkijärjestelmän tavoitteet ja etenkin se, mikä käy ilmi TML 1 §:stä. Käytölle 
elinkeinotoiminnassa on yleensä annettu melko laaja tulkinta: sellainen merkin käyttö, jolla 
tähdätään taloudellisen hyödyn saavuttamiseen tai menekin kasvattamiseen, voi olla riittä-
vää.149  
 
                                                          
147
 Ks. MaO:n ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15 oleva vastaajan esittämä vastaus. 
148
 Kyseisessä KHO:n ratkaisussa arvioitiin rekisteröidyn puolueen yleisesti käyttämän tunnuksen rekiste-
röintiin liittyviä rekisteröintiesteitä erityisesti harhaanjohtavuuden (TML 14 §:n 1 momentin 2 kohta) näkö-
kulmasta. 
149
 Nordell 2004, s. 398-399. 
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Kotimaisessa oikeuskäytännössä KHO ei muuttanut ratkaisuissaan KHO 17.12.2001 T 
3140-3143 PRH:n valituslautakunnan päätöksiä, joiden mukaan toista merkkiä oli TML 14 
§:n 1 momentin 7 kohdan tarkoittamalla tavalla ryhdytty käyttämään silloin, kun merkkiä 
koskevista markkinointitoimenpiteistä oli sovittu.150 Näin ollen merkkiä koskevista mark-
kinointitoimenpiteistä sopiminen voisi siis ainakin olla osoitus siitä, että merkki on otettu 
riittävällä tavalla käyttöön. MaO:n ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15 toista merkkiä Hu-
manSecurityGrid oli käytetty TEKES:n rahoittamassa hankkeessa ”Tieto- ja viestintätek-
nologian liiketoimintamahdollisuudet siviilikriisinhallinnassa”. Esitetty näyttö kyseisen 
merkin käytöstä koostui sähköpostitse lähetetyistä seminaarikutsuista sekä toimintaa kos-
kevasta lehdistötiedotteesta. Sekä kutsuissa että lehdistötiedotteessa oli kaikissa ilmaistu 
yhteneväisellä tavalla merkki HumanSecurityGrid. MaO:n mukaan kyse oli merkin tava-
ramerkinomaisesta käytöstä.  
 
KHO:n ratkaisussa 1.3.2007 T 471 katsottiin, että myös verkkotunnuksen voidaan katsoa 
toimivan tavaramerkkinä, jos sitä on käytetty tavaramerkinomaisesti. Kyseisessä ratkaisus-
sa verkkotunnusta Etuovi.net katsottiin toisen toimesta käytetyn tavaramerkinomaisesti 
kun internet-sivustojen laatimispalvelua oli mainostettu internetissä tunnuksella ”Etu-
ovi.net” ennen kuin hakija oli hakenut rekisteröintiä merkille Etuovi samankaltaisille pal-
veluille. Näin ollen TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltuminen kyseiseen tapaukseen 
oli mahdollista.151  
 
Oikeusvertailullisesti huomionarvoista on se, että Ruotsin nyt jo kumottua varumärkesla-
genia (SFS 1960:644) koskevassa komiteanmietinnössä ja hallituksen esityksessä painote-
taan sitä, että alkuperäisen oikeudenomistajan käyttämä tavaramerkki on täytynyt olla to-
dellisessa käytössä esimerkiksi tuotepakkauksissa, mainoksissa tai liiketoimintaan liittyvis-
sä asiakirjoissa. Pelkät valmistelut tavaramerkin käyttöä varten eivät ole riittäviä, jotta osa-
puoli voisi näyttää toisen hakeneen tavaramerkkiä vilpillisessä mielessä.152 Jos edellytyk-
senä on tosiasiallisesti se, että toista tavaramerkkiä on tullut käyttää tosiasiallisesti tavaroi-
den tai palveluiden tunnusmerkkinä elinkeinotoiminnassa, tulisi eri toimijoiden kiinnittää 
tarkasti huomiota siihen, etteivät vilpillisesti toimivat kilpailijat pääse selville heidän suun-
nitelmistaan tuoda markkinoille tiettyä tavaramerkkiä. Kuitenkin OHIM:n mitätöimisosas-
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 PRH:n valituslautakunta 5.10.2000 nro 153-156/T/98. 
151
 Ks. tästä lisää esim. Pihlajarinne 2009, s. 42-43. 
152
 SOU 1958:10, s. 288 ja RP 1960:167, s. 106. Ks. myös OHIM:n käytännöstä R 268/2006-4 Murina, OHIM 
Fourth Board of Appeal 21.11.2007, kohta 13 sekä 466C 000659037/1 Daawat, OHIM CD 28.6.2004, kohta 9. 
Näiden ratkaisujen mukaan toisen merkin on tullut olla säännöllisessä käytössä (”in regular use”). 
50 
 
to on ennen EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisua päätynyt DEPRO-merkkiä 
koskevassa ratkaisussaan mitätöimään vilpillisessä mielessä haetun merkin rekisteröinnin 
siinäkin tapauksessa, jossa toinen merkki oli ollut vasta suunnitteluasteella ja tämä merkki 
oli tullut hakijan tietoon liikeneuvotteluissa. Näiden liikeneuvotteluiden jälkeen hakija oli 
sitten kiiruhtanut rekisteröimään kyseisen merkin itselleen.153 Oikeuskirjallisuudessa Phil-
lips on esittänyt, että tämä OHIM:n ratkaisu vaikuttaa Ruotsin nyt jo kumotun lain esitöissä 
esitettyyn kantaan verrattuna perustellummalta, koska se toimii esteenä (disincentive) sel-
laiselle epärehelliselle toiminnalle, jossa kaapataan toisen vielä suunnitteluvaiheessa oleva 
merkki.154 Kun Ruotsissa oltiin valmistelemassa nykyisin voimassa olevaa Ruotsin tava-
ramerkkilakia, olisi Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) halunnut lakiin kirjatta-
van TMD artiklan 3 kohdan 2 alakohdan d kaltaisen vilpillistä mieltä koskevan yleissään-
nöksen, jossa ei olisi lisänä vaatimusta Ruotsissa tai ulkomailla tapahtuneesta aiemmasta 
käytöstä.155 SFIR perusteli tätä yleissäännöstä sillä, että tällöin olisi mahdollista ottaa re-
kisteröinnin esteenä huomioon myös muunlaiset vilpillistä mieltä sisältävät tilanteet, esi-
merkiksi tilanne, jossa sopimussuhteessa toiseen yritykseen oleva toimija on saanut selville 
yrityksen suunnittelevan tietyn tavaramerkin käyttöönottoa ja kyseinen toimija hakeekin 
itse rekisteröintiä kyseiselle merkille.156 Ruotsin voimassaolevan VML:n esitöissä päädyt-
tiin kuitenkin hylkäämään tämä ehdotus ilman pohdintaa ehdotuksen tarpeellisuudesta.157  
 
KHO:n ratkaisujen 17.12.2001 T 3140-3143 sekä Phillipsin lausuman mukaisesti voisi olla 
toivottavaa, että TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta mahdollistaisi suojan antamisen myös 
silloin, jos toinen merkki on vielä suunnitteluvaiheessa ja sitä ei ole vielä saatettu tosiasial-
liseen käyttöön.158 Näin ollen tärkeintä ei ole se, millaista käyttö on ollut, vaan olennaista 
on pystyä osoittamaan, että hakija oli tietoinen kyseisestä merkistä hakiessaan saman tai 
samanlaisen merkin rekisteröintiä samoille tai samankaltaisille tavaroille.159 
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 128C 000382325/1 DEPRO, OHIM CD 7.9.2001, kohta 14.  
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 Phillips 2003, s. 459. 
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 SFIR 2008, s. 2-3. Ruotsin nykyisen tavaramerkkilain 2 luvun 8 §:n 4 kohdassa säädetään, että  ”ett varu-
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 SFIR 2008, s. 3 ja Kitchin et al. 2005, s. 226-227. 
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 RP 2009/10:225, s. 187. 
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 Myös Tsoutsanis kannattaa tällaista katsantotapaa. Ks. Tsoutsanis 2010, s. 144. 
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 OHIM:n oikeuskäytännössä on otettu esille vielä se, että toista merkkiä on tullut käyttää vilpittömässä 
mielessä (”good faith”).  Ks. R 268/2006-4 Murina, OHIM Fourth Board of Appeal 21.11.2007, kohta 13 sekä 
466C 000659037/1 Daawat, OHIM CD 28.6.2004, kohta 9. Myös BENELUX-maiden tavaramerkkilainsäädän-
nössä on vilpillistä mieltä koskevassa säännöksessä erikseen mainittu, että toisen merkin käyttö on tapah-
tunut vilpittömässä mielessä (”goeder trouw”). Ks. Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (van 
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Toisen merkin käyttöedellytyksen ei voi katsoa sisältävän vaatimusta siitä, että tällaista 
merkkiä olisi tullut käyttää jonkin tietyn ajan verran ennen kuin tällainen merkki saa suojaa 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdasta. Tämä seikka on vahvistettu KHO:n ratkaisussa 
13.12.2010 T 3715. Siinä PRH:n valituslautakunnan ratkaisusta valittanut taho katsoi, että 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta voi soveltua vain silloin, kun aikaisemman merkin käyttö 
on jatkunut vain vähän aikaa. KHO ei kuitenkaan muuttanut PRH:n valituslautakunnan 
päätöstä siitä, että TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan käyttöedellytys ei edellytä mitään 
erityistä ajanjaksoa aikaisemmalle käytölle.160 Näin ollen riittävänä voidaan pitää sitä, että 
käyttö on tosiasiallisesti tapahtunut ennen rekisteröintihakemuksen tekemishetkeä (kurs. 
tässä). Tämä on perusteltua, koska todistusnäyttö käytöstä saattaa joskus rajoittua hake-
muspäivän läheisyyteen etenkin niissä kilpailijoiden välisissä tilanteissa, joissa vilpillinen 
osapuoli hakee rekisteröintiä toisen käyttämälle tavaramerkille varsin pikaisesti sen jälkeen, 
kun se tulee tietoiseksi tällaisesta kilpailijan suojaamattomasta merkistä.161 Tietysti jos 
käyttö on jatkunut vain vähän aikaa, voi tämä vaikeuttaa sen näyttämistä toteen, että hakija 
on ollut tietoinen tällaisesta toisesta merkistä. 
2.2.2.4 Vaatimus merkin edelleen käyttämisestä 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta ilmaisee sanamuotonsa perusteella sen, että toinen merkki 
on sellainen, jota ”toinen käyttää hakemusta tehtäessä”. Myös EUT:n C-529/07 Lindt 
Goldhase -ennakkoratkaisussa mainitaan, että toinen merkki on sellainen, joka on käytössä 
silloin, kun siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä haetaan vilpillisessä mielessä. TMD 3 
artiklan 2 kohdan d alakohta ei mainitse mitään edelleen käyttämistä koskevasta vaatimuk-
sesta. Kyseinen vaatimus on kuitenkin nimenomaisesti mainittu myös TMD 4 artiklan 4 
kohdan g alakohdassa. Näin ollen voidaan katsoa, että toisen merkin on lähtökohtaisesti 
oltava edelleen käytössä silloin, kun väitetyssä vilpillisessä mielessä oleva taho hakee re-
kisteröintiä merkilleen. Tämä on perusteltua, koska keskeytys merkin käyttämisessä voi 
                                                                                                                                                                                
25 februari 2005) art. 2.4f 1-2. BENELUX-maiden oikeuskäytäntö on kuitenkin osoittanut, että kyseinen 
toisen merkin käyttöä koskeva vilpittömän mielen vaatimus on johtanut usein tarpeettoman monimutkai-
siin arviointeihin. Tämän takia oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että ei liene tarkoituksenmukaista asettaa 
toisen merkin käytölle vaatimusta tuon käytön tapahtumisesta vilpittömässä mielessä. Ks. Tsoutsanis 2010, 
s. 145. 
160
 PRH:n valituslautakunta 4.5.2009 nro 2006/T/126. 
161
 Ks. osapuolten argumentointi KHO:n käsittelyn aikana ratkaisussa 13.12.2010 T 3715.  Ks. kuitenkin esim. 
Ring 2014, s.184, jossa mainitaan, että saksalaisen oikeuskäytännön mukaan useimmissa tapauksissa ei 
anneta suojaa sellaiselle toiselle merkille, jota on käytetty vain kuusi kuukautta ennen uudempaa merkkiä 
koskevan tavaramerkkihakemuksen jättämistä, etenkin jos liikevaihto on ollut vähäistä. 
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merkitä sitä, että merkistä on lopullisesti luovuttu ja se olisi näin ollen vapaasti kenen ta-
hansa rekisteröitävissä ilman mahdollisuutta vedota TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan 
tarkoittamaan suojaan.  
 
Merkin edelleen käyttöä koskevaa vaatimusta ei ole kuitenkaan tarkoitus nähdä aivan eh-
dottomaksi ottaen huomioon KHO:n ratkaisut 17.12.2001 T 3140-3143. Kyseisissä tapauk-
sissa hakija oli hakenut Multiheadset-tavaramerkkien rekisteröintiä 23.10.1995 tietoisena 
siitä, että kyseisiä merkkejä oli käytetty toisen toimesta vuodesta 1994 alkaen. Aiemmassa 
käytössä oli kuitenkin vuonna 1995 tapahtunut keskeytys ja toinen merkin kohteena olevi-
en tuotteiden valmistamiseen osallistuvista yhtiöistä oli asetettu konkurssiin 27.9.1995. 
KHO ei muuttanut PRH:n valituslautakunnan päätöksiä siitä, että muutaman kuukauden 
pituinen tilapäinen merkin käyttämättömyys johtuen yhtiöiden välisistä yhteistyövaikeuk-
sista ei vielä merkinnyt sitä, etteikö aiempaa merkkiä voitaisi sanoa käytetyn hakemusta 
tehtäessä.162 Kyseisestä tapauksesta ei voida kuitenkaan johtaa yleisesti käyttökelpoista 
ohjetta siihen, kuinka pitkä käyttämättömyys aiemman merkin käytössä on hyväksyttävää. 
Mainitun tapauksen perusteella voitaneen kuitenkin lausua se, että merkin käyttämättö-
myydelle olisi hyvä olla jokin perusteltu syy, jotta tämä toisen merkin käyttöönottoon ja 
edelleen käyttämiseen liittyvä edellytys täyttyy.  
 
Käytön keskeytyksen merkitystä arvioidessa on mahdollista ottaa vertailullisesti huomioon 
EUYT:n 8.5.2014 antama ratkaisu asiassa T-327/12 Simca sekä OHIM:n mitätöimisosas-
ton vuonna 2010 antama ratkaisu ACCELA-COTA-merkkiä koskeva ratkaisu. Molemmat 
ratkaisut koskivat YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.  
 
EUYT:n Simca-ratkaisussa kyse oli vuosikymmeniä kestävästä merkin käyttämättömyy-
destä ja tällaisen vintage-merkin uudelleenrekisteröinnistä toisen toimesta. Hakija haki 
vuoden 2007 lopulla rekisteröintiä sanamerkille Simca maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoille 
luokassa 12. Myöhemmin tunnettu autonvalmistaja vaati rekisteröinnin mitätöimistä YT-
MA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan vilpillisen mielen perusteella. Perusteena tälle vaa-
timukselle autonvalmistaja esitti, että tunnettu automerkki SIMCA oli luotu jo vuonna 
1934 ja että kyseisen kirjainyhdistelmän sisältämällä tavaramerkillä varustettuja ajoneuvo-
ja oli myyty 1930-luvulta lähtien. Kyseisen autovalmistajan edeltäjä oli ottanut kyseisen 
tavaramerkin sittemmin uudelleen käyttöön vuonna 1978 ja käyttänyt sitä maailmanlaajui-
                                                          
162
 PRH:n valituslautakunta 5.10.2000 nro 153-156/T/98. 
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sesti. Tämä edeltäjä oli kuitenkin pian lopettanut ajoneuvojen markkinoinnin tavaramerkil-
lä SIMCA 1970-luvun lopulla. EUYT vahvisti asiassa OHIM:n valituslautakunnan esittä-
män kannan siitä, että kyseinen tavaramerkki oli tullut laajalti tunnetuksi, ja vaikka sen 
maine oli saattanut heiketä vuosien kuluessa, tavaramerkki oli edelleen tunnettu riidanalai-
sen merkin rekisteröintiajankohtana.163 Näissä olosuhteissa merkin haltija ei voinut enää 
tukeutua pelkästään siihen, että aikaisempia tavaramerkkejä ei enää käytetty, kiistääkseen 
toteamuksen vilpillisestä mielestä rekisteröintiajankohtana. EUYT totesi lopuksi, että asian 
olosuhteet osoittivat, että riidanalaisen merkin rekisteröintiä oli tahallisesti haettu, jotta 
luotaisiin mielleyhtymä aikaisempiin tavaramerkkeihin ja jotta voitaisiin hyötyä niiden 
maineesta automarkkinoilla, ja jopa kilpailla niiden kanssa, jos merkin aiempi käyttäjä 
käyttäisi niitä uudelleen tulevaisuudessa.164 Rekisteröinti mitätöitiin yhteisömerkkiasetuk-
sen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. 
 
OHIM:n mitätöimisosaston ACCELA-COTA-merkkiä koskevassa ratkaisussa kyse oli 
tilanteesta, jossa merkin kohteena olevien tavaroiden markkinointi oli päättynyt vuonna 
2002 ja jatkunut vasta vuonna 2006. Toinen toimija oli vuonna 2004 hakenut yhteisömer-
kin rekisteröintiä samalle merkille. OHIM:n mitätöimisosaston mukaan merkin kohteena 
olevien tavaroiden markkinoinnin päättyminen ei antanut aihetta jättää hakijan hakemuk-
sen tehohetkellä ollutta vilpillistä mieltä arvioimatta kahdesta eri syystä. Ensinnäkin osa-
puolten (väitetyssä vilpillisessä mielessä olleen merkin hakijan ja aiemman merkin käyttä-
jän) välillä oli edelleen yhteisömerkkiä koskevan hakemuksen tekohetkellä voimassa so-
pimus, joka edellytti osapuolten niin sanottua lojaliteettivelvollisuutta toisiaan kohtaan 
sopimuksessa sovittujen tavaramerkkien käytössä. Tässä yhteydessä mielenkiintoisempaa 
oli kuitenkin OHIM:n mitätöimisosaston lausuma toinen peruste, jonka mukaan merkin 
kohteena olevat tavarat, tablettipuristimet ja päällystysrummut, olivat tarkoitettu pitkäai-
kaiseen käyttöön. Vaikka niiden markkinointi oli keskeytynyt, tarvitsivat kyseisen kaltaiset 
koneet ylläpitoa ja huoltoa. Tämän perusteella kyseisessä tapauksessa tavaramerkki ei ai-
noastaan osoittanut tuotteen kaupallista alkuperää niiden myymisen aikana, mutta myös 
tätä myöhemmin.165 Rekisteröinti mitätöitiin YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
nojalla. 
                                                          
163
 T-327/12 Simca, kohdat 13 ja 56.  
164
 T-327/12 Simca, kohta 63. Merkittävää EUYT:n Simca-ratkaisussa esitetyssä näytössä oli myös se, että 
hakija oli ilmaissut eräälle kauppakumppanilleen, että hän etsi ajoneuvoille ˮsoveltuvaaˮ tavaramerkkiä, 
jota ei enää käytetty tai jota ei ollut rekisteröity ja joka ei näin ollen ollut oikeudellisesti suojattu (T-327/12 
Simca, kohdat 47 ja 61). 
165
 3197 C ACCELA-COTA, OHIM CD 8.6.2010, kohta 24.   
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EUYT:n Simca-ratkaisun ja OHIM:n mitätöimisosaston ACCELA-COTA-ratkaisun valos-
sa on mahdollista antaa merkitystä myös toisen merkin tunnettuuden tasolle sekä merkin 
kohteena olevien tavaroiden tai palveluiden käytön luonteelle silloin, kun arvioidaan mer-
kin käytössä tapahtuneen keskeytyksen vaikutusta. Lisäksi hakijan merkin hakemiseen 
liittyvillä tarkoitusperillä sekä osapuolten välillä solmitut sopimukset ovat ratkaisevia sen 
suhteen, voidaanko hakijan katsoa hakeneen vilpillisessä mielessä toisen merkkiä silloin, 
kun kyseisen merkin käytössä on tapahtunut keskeytys tai se on päättynyt. Näin ollen lie-
nee perusteltua arvioida käytössä tapahtuneen keskeytyksen merkitystä tarpeen tulleen 
joustavasti ottaen huomioon kulloisenkin tapauksen merkitykselliset seikat. 
2.2.2.5 Johtopäätökset: joustava arviointi 
 
Tässä alaluvussa etsittiin vastauksia kysymyksiin toisen merkin käytön alueellisuudesta, 
käytön merkityssisällöstä sekä merkin edelleen käyttämisestä kun siihen sekoitettavissa 
olevaa merkkiä haetaan rekisteröitäväksi. Näistä kysymyksistä ensimmäiseen on mahdol-
lista esittää kaikista selvin vastaus: TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan alueellisuutta kos-
kevassa tulkinnassa on katsottava perustelluksi, että siinä otetaan tähän mennessä tehdyllä 
tavalla huomioon sekä kotimaassa tapahtunut käyttö sekä myös ainoastaan ulkomailla ta-
pahtunut käyttö. Sen sijaan käytön merkityssisältö sekä vaatimus merkin käyttämisestä 
edelleen ovat huomattavasti tulkinnanvaraisempia. Tässä tutkimuksessa päädyttiin siihen 
tulokseen, että kumpaakin olisi tarvittaessa perusteltua tulkita joustavasti. Näin ollen toinen 
merkki voisi poikkeuksellisesti saada suojaa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdasta niissäkin 
tilanteissa, joissa merkkiä on vasta suunniteltu ja sitä ei ole otettu varsinaisesti käyttöön 
elinkeinotoiminnassa. Sama poikkeuksellinen suojan mahdollisuus voisi tulla kyseeseen 
myös silloin, kun merkin käytössä on ollut keskeytys. 
2.2.3 Haetun merkin ja toisen merkin välillä oleva sekoitettavuus 
2.2.3.1 Yleisesti arvioinnin perustasta 
Jotta voidaan katsoa, että joku hakee vilpillisessä mielessä rekisteröintiä toisen käyttämälle 
tavaramerkille ja täten kaappaa tuon merkin, on haetun ja toisen käyttämän merkin välillä 
oltava jonkinlainen samanlaisuuden aste. TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta edellyttää siten 
sekoitettavuutta merkkien välillä. Myös EUT lausui C-529/07 Lindt Goldhase-
ennakkoratkaisussaan, että saadakseen suojaa vilpillistä tavaramerkkirekisteröintiä vastaan, 
on toisen käytettävä samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltais-
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ta merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Tässä alalu-
vussa on selvitettävänä se, mitä tällä sekoitettavuudella eli samanlaisuuden asteella tarkal-
leen ottaen tarkoitetaan ja miten se tulee ottaa huomioon TML 14 §:n 1 momentin 7 koh-
dan soveltamisessa. 
EUT:n tarkoituksena on kyseisellä lauseella edellyttää, että haetun ja toisen käyttämän 
merkin samankaltaisuuden aste on riittävä sekä merkkien, mutta myös merkkien kohteena 
olevien tavaroiden tai palveluiden osalta. Vaikka EUT ei sitä nimenomaisesti lausunut, 
heijastaa tämä kanta samaa lähestymistapaa kuin mikä on ilmaistu TMD 4 artiklan 1 koh-
dassa sekä 5 artiklan 1 kohdassa.166 Vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröin-
nin osalta harkittavaksi voivat siis tulla seuraavat haetun ja toisen käyttämän merkin välillä 
olevat tilanteet: 
 Sama merkki + samat tavarat tai palvelut 
 Sama merkki + samankaltaiset tavarat tai palvelut + sekaannusvaara 
 Samankaltainen merkki + samat tavarat tai palvelut + sekaannusvaara 
 Samankaltainen merkki + samankaltaiset tavarat tai palvelut + sekaannusvaara 
Vilpillisessä mielessä haetun merkin rekisteröintiä arvioitaessa ei siten oteta huomioon 
TMD 4 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan sekä niitä kansallisesti toteuttavan TML 6 
§:n 2 momentin tilanteita, jossa hakija rekisteröi toisen käyttämän merkin kanssa saman tai 
samankaltaisen merkin, mutta rekisteröinnin kohteena ovat sellaiset tavarat tai palvelut, 
joita ei voi pitää samanlaisina kuin toisen käyttämän merkin kohteena olevat tavarat tai 
palvelut. Tämä on perusteltua, koska kyseisten merkkien voidaan katsoa olevan tarpeeksi 
suojattuja jo TMD 4 artiklan 3 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan ja kansallisesti TML 6 §:n 2 
momentin perusteella.167 
Suomessa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon mukaista sekoitettavuutta hae-
tun ja toisen käyttämän merkin välillä on oikeuskäytännössä arvioitu TML 6 §:n 1 momen-
                                                          
166
 Tsoutsanis 2010, s. 311-312.  
167
 Ks. analogisesti Tsoutsanis 2010, s. 313.  
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tin sekoitettavuutta koskevan säännöksen nojalla.168 TML 6 §:n 1 momentin mukaan tun-
nusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tar-
koittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Suomessa on viime vuosina vakiintuneen 
oikeuskäytännön perusteella arvioitu TML 6 §:n 1 momentin mukaista sekoitettavuutta 
sopusoinnussa TMD 4 artiklan 1 kohtaa sekä 5 artiklan 1 kohtaa koskevan EUT:n ratkai-
sukäytännön perusteella.169 TMD 4 artiklan 1 kohta sekä 5 artiklan 1 kohta eroavat sanalli-
sesti TML 6 §:n 1 momentista ainakin kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin TML 6 
§:n 1 momentin ja TMD 4 artiklan 1 kohdan sekä 5 artiklan 1 kohdan eroavaisuus ilmenee 
siinä, että TMD:n säännöksissä käytetään ilmaisua sekaannusvaara (vrt. TML 6 §:n 1 mo-
mentin sekoitettavuus), minkä lisäksi siinä on myös maininta mielleyhtymästä.170 Toiseksi 
TMD:n säännöksissä annetaan edellä kerrotulla tavalla tavaramerkinhaltijalle eri tilanteissa 
erilainen ja eritasoinen suoja. Suoja on kaikista vahvinta silloin, kun merkit ja tavarat tai 
palvelut ovat samoja eli identtisiä. Tässä tapauksessa suojan saaminen ei edellytä sekaan-
nusvaaran toteamista.171 Sekaannusvaaran olemassaoloa edellytetään siis kaikissa muissa 
tapauksissa.  
2.2.3.2 Sama tai samankaltainen merkki 
 
Arvioitaessa sitä, ovatko toisen käyttämä merkki ja rekisteröinninhakijan merkki samoja 
eli identtisiä, on tarpeellista ottaa huomioon EUT:n käytäntö. EUT on täsmentänyt TMD 4 
artiklan 1 kohdan a alakohtaa sekä 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa muun muassa 20.3.2003 
antamassaan ennakkoratkaisussaan asiassa C-291/00 LTJ Diffusion. Kyseisen ratkaisun 
mukaan kyseisiä TMD:n alakohtia on tulkittava niin, että merkki on sama kuin tavara-
merkki, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muo-
dostavat elementit tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramer-
kistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkin ja tavaramerkin 
välillä.172 Seuraava taulukko kuvaa samoja merkkejä koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä. 
 
 
                                                          
168
 TML 6 §:n 1 momentti on nimenomaisesti mainittu TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan yhteydessä muun 
muassa ratkaisuissa HelHO 10.7.2006 T 2194; KHO 1.3.2007 T 471; KHO 19.10.2010 T 2756; sekä KHO 
2010:75.   
169
 Haarmann 2014, s. 359. 
170
 TEM 2012, s. 26. 
171
 Suomen TML:n sanamuoto ei erottele niin sanottua identtisyyssuojaa, mutta sen on kuitenkin katsottava 
Suomen kansallisessa oikeudessa sisältyvän merkin perussuojaan. Ks. Pakarinen 2006, s. 49. 
172
 C-291/00 LTJ Diffusion, kohta 54. 
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TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sekoitettavuusarviointi Suomen oikeus-
käytännössä ajalta 1971-2015 löydetyissä KHO:n, HelHO:n ja MaO:n ratkai-
suissa: tapaukset, joissa haettu merkki ja toisen käyttämä merkki ovat olleet 
samoja eli identtisiä. Kaikissa muissa paitsi yhdessä tapauksessa kyse on ol-
lut aivan identtisistä merkeistä. Ainoastaan HelHO:n ratkaisussa 31.8.1988 T 
526 haetun ja toisen käyttämän merkin välillä on ollut pieni eroavaisuus kir-
joitustavan osalta: vrt. Davidoff ja DAVIDOFF. 
 
Ratkaisu Haettu merkki Toisen käyttämä merkki 
KHO 1971 A II 96 SPERINA SPERINA 
HelHO 31.8.1988 T 526 Davidoff DAVIDOFF 
KHO 17.9.1999 T 2525 CABOUCHON CABOUCHON 
KHO 17.12.2001 T 3140 
  
 
 
KHO 17.12.2001 T 3141 
  
KHO 17.12.2001 T 3142 
  
KHO 17.12.2001 T 3143 
  
HelHO 6.10.2005 T 3222 Elmenhorster Elmenhorster 
HelHO 10.7.2006 T 2194 Bumerang avainperä Bumerang avainperä 
KHO 13.12.2010 T 3715 USATEC USATEC 
KHO 2010:75 MobiNote MobiNote 
MaO 18.11.2014 T 810/14 CROSSFIT CROSSFIT 
 
Vilpillisessä mielessä tehtyä tavaramerkkirekisteröintiä koskevalla esteellä on EUT:n C-
529/07 Lindt Goldhasen mukaan mahdollista estää myös sellaisten merkkien rekisteröimi-
nen, jotka ovat samankaltaisia, mutta eivät identtisiä toisen käyttämän merkin kanssa. Sil-
loin tilannetta on arvioitava TMD 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 5 artiklan 1 koh-
dan b alakohdan tarkoittamalla sekaannusvaaralla ja sitä koskevalla EUT:n käytännöllä. 
EUT:n oikeuskäytännössä on muodostunut laaja doktriini siitä, miten merkkien välistä 
sekaannusvaaraa tulee arvioida. Otan seuraavaksi esille muutaman olennaisen asian tästä 
arvioinnista. 
 
EUT on 11.11.1997 antamassaan ennakkoratkaisussa asiassa C-251/95 SABEL/Puma sekä 
29.9.1998 antamassaan ennakkoratkaisussa asiassa C-39/97 Canon, lausunut, että sekaan-
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nusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräi-
sin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yri-
tyksistä. 173  Tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioinnissa lähtökohtana on, että 
merkkejä tulee vertailla tekemällä kokonaisarvio merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja 
merkityssisällön samankaltaisuudesta. Tämän kokonaisarvion on perustuttava tavaramer-
keistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkki-
en erottavat ja hallitsevat osat.174 Se, miten tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen kes-
kivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran koko-
naisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin kokonaisuutena eikä 
ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia.175 EUT on määritellyt keskivertokuluttajaa 
koskevaa käsitettä tarkemmin 22.6.1999 antamassaan ennakkoratkaisussa asiassa C-342/97 
Lloyd. Keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen 
tarkkaavainen ja huolellinen. Toisaalta on myös otettava huomioon se, että keskivertoku-
luttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan 
hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramer-
keistä. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi myös vaihdella kyseessä olevien tava-
roiden tai palvelujen tyypin mukaan.176 Sekaannusvaaran voi katsoa olevan sitä suurempi, 
mitä erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on. Sekaannusvaaran arvioinnin osalta ei ole 
merkitystä sillä, onko merkki erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai 
sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa. 177 TMD 4 artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitaan, että sekaannusvaara sisältää 
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Tätä miel-
leyhtymää on EUT:n mukaan tulkittava niin, että pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi 
tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkitys-
sisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännök-
sessä tarkoitettu sekaannusvaara. 178  Seuraava taulukko kuvaa samankaltaisia merkkejä 
koskevaa kotimaista oikeuskäytäntöä. 
                                                          
173
 C-251/95 SABEL/Puma, kohdat 16-18 ja C-39/97 Canon, kohta 29. Vastaavasti TML:n esitöissä on lausut-
tu, että ”tavaramerkkien sekoitettavuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa kuluttajan saattavat merkkien 
perusteella erehtyä luulemaan, että merkeillä varustetut tavarat ovat peräisin samalta elinkeinonharjoitta-
jalta” (ks. Komiteamietintö 1960:2, s. 21). 
174
 C-251/95 SABEL/Puma, kohta 23. 
175
 C-251/95 SABEL/Puma, kohta 23. 
176 C-342/97 Lloyd, kohta 26. 
177
 C-251/95 SABEL/Puma, kohta 24. 
178
 C-251/95 SABEL/Puma, kohdat 18-19. Lisätietoa merkkien samankaltaisuuden ja sekoitettavuuden arvi-
oinnista löytyy oikeuskirjallisuudesta Salmi et al. 2008, s. 279-343. 
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TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sekoitettavuusarviointi Suomen oikeus-
käytännössä ajalta 1971-2015 löydetyissä KHO:n, HelHO:n ja MaO:n ratkai-
suissa: tapaukset, joissa haetun merkin on katsottu olevan TML 14 §:n 1 
momentin 7 kohdan arvioinnissa samankaltainen kuin tapauksissa toisen 
käyttämä merkki. 
 
Ratkaisu Haettu merkki Toisen käyttämä merkki 
HelHO 25.11.1992 T 4354  Lefranc 
 
KHO  30.12.1997 T 3346  
 
POWER UP 
KHO 25.9.2002 T 2297  
 
SAUSO 
HelHO 10.7.2006 T 2194  
Bumerangi avainperä sekä 
Bumerang nyckelbricka 
Bumerang avainperä 
KHO 1.3.2007 T 471  Etuovi Etuovi.net 
KHO 19.10.2010 T 2756 ecocomb  
 
MaO 14.7.2015 nro 502/15 Humsecgrid HumanSecurityGrid 
 
HelHO ei muuttanut ratkaisullaan 10.7.2006 T 2194 aiempaa Helsingin käräjäoikeuden 
ratkaisua, jossa se katsoi, että toisen aiemmin käyttämän Bumerang avainperä -
tavaramerkin ydinosa ”Bumerang” sisältyi kokonaisuudessaan myöhemmin haettuihin ja 
rekisteröityihin tavaramerkkeihin Bumerangi avainperä sekä Bumerang nyckelbricka.179 
KHO katsoi ratkaisussa 1.3.2007 T 471, että haetussa merkissä Etuovi ja aiemmassa mer-
kissä Etuovi.net on molemmissa sama dominanttiosa eli sana etuovi. Aiempaa merkkiä 
Etuovi.net oli esitetyn selvityksen mukaan käytetty myös sanamuodossa etuovi. KHO tote-
si ratkaisussa 19.10.2010 T 2756 vastakkain olevien tunnusten tavaramerkkiyhteydestä sen, 
ettei asiassa esitetystä selvityksestä ilmene, missä muodossa aiemman merkin käyttäjä on 
ECOCOMB-merkkiä käyttänyt: kuviomuodossa, sanamerkkinä vai kummassakin muodos-
sa. KHO kuitenkin katsoi, että sana ECOCOMB on niin hallitseva myös aiemman, toisiin 
tavaraluokkiin rekisteröidyn, tavaramerkin mukaisessa kuviomuodossa, että tunnusten on 
katsottava olevan kuvioelementistä huolimattakin toisiinsa sekoitettavissa.  
                                                          
179
 Helsingin käräjäoikeus 3. os. 3.2.2006 nro 2863 (04/11131). 
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MaO:n ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15 haettu merkki oli Humsecgrid ja tätä aiemmin 
käytetty merkki oli HumanSecurityGrid. MaO totesi, että kummallakin edellä mainitulla 
merkillä on tarkoitettu alun perin kuvata samaa asiaa, eli TEKES:n rahoittamaa projektia. 
MaO:n mukaan kyseisiä merkkejä pidettävä samankaltaisina ja toisiinsa sekoitettavina, 
koska niillä on edellä sanotuin tavoin sama merkityssisältö, ne lausutaan hyvin samalla 
tavalla, ne alkavat ja päättyvät samalla tavalla sekä sisältävät saman tavun sanan keskellä, 
sekä ne lisäksi muistuttavat toisiaan paljon ulkonäöltään, vaikka aiemmin käytetty merkki 
onkin pidempi. Merkki Humsecgrid muodostaakin eräänlaisen lyhennyksen merkissä Hu-
manSecurityGrid olevista sanoista. 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sekoitettavuutta on oikeuskäytännössä arvioitu myös 
siitä huolimatta, että rekisteröityyn merkkiin on otettu erottamislausuma eli jolla poistetaan 
merkin suoja-alan ulottuvuudesta erottamiskykyisiä elementtejä. KHO ei muuttanut ratkai-
sussaan 30.12.1997 T 3346 PRH:n valituslautakunnan lausumaa siitä, että haettu merkki 
oli vähäisestä kuvioaineksesta huolimatta sanamerkkinä täysin identtinen väitteentekijän 
merkin kanssa ja siten kokonaisuutena arvostellen sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin 
huolimatta merkin tekstiin hyväksytystä erottamislausumasta.180 
 
2.2.3.3 Samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut 
 
Sekaannusvaaran olemassaolon edellytyksenä on myös tavara- tai palvelulajien samankal-
taisuus. Samatkaan merkit, joiden kohteena eivät ole samat tai samankaltaiset tavarat tai 
palvelut, eivät ole tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa.181 Tavaroiden tai palvelujen 
samankaltaisuuden arvioimiseksi on huomioitava kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen 
väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näistä tekijöistä voidaan mainita eri-
tyisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne 
keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.182 Tavara- tai palvelulajien samankaltai-
suutta arvioitaessa ei ole ratkaisevaa se, onko arvioitavina olevien merkkien kohteena sa-
mat tavara- tai palveluluokat, vaan luokitus toimii vain apuvälineenä.183  
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaan perustuvassa kotimaisessa oikeuskäytännössä tavara- 
tai palvelulajien samankaltaisuutta on arvioitu seuraavassa esitettävällä tavalla. KHO:n 
                                                          
180
 PRH:n valituslautakunta 6.9.1996 nro 202/T94. 
181
 C-39/97 Canon, kohta 22. 
182
 C-39/97 Canon, kohta 23. Lisätietoa tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden arvioinnista löytyy 
oikeuskirjallisuudesta Salmi et al. 2008, s. 343-361. 
183
 Salmi et al. 2008, s. 344.  
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ratkaisuissa 17.12.2001 T 3140-3143 toisen aiemmin käyttämät merkit ja myöhemmin 
hakijan toimesta haetut merkit olivat samoja. Haetut merkit oli rekisteröity kaikille tava-
roille luokassa 9 (puhelinkuulokkeet, stereokuulokkeet ynnä muut sellaiset tavarat, jotka 
sisältävät viestintään liittyvää elektroniikkaa). Sen sijaan toinen oli esittänyt merkkejä käy-
tetyn elekronisissa kuulosuojaimissa. PRH:n mukaan väitteentekijä ei ollut käyttänyt 
merkkejään samoille tai samankaltaisille tavaroille kuin haetut merkit. PRH:n valituslauta-
kunta sen sijaan katsoi, että vaikka kuulosuojaimet on normaalisti luokiteltu luokaan 10, on 
nyt kyseessä tavarat, joissa mekaanisiin kuulosuojaimiin on yhdistetty viestinnän mahdol-
listavaa elektroniikkaa. Näin ollen tällaiset elektroniset suojaimet ovat verrattavissa luokan 
9 kuulokkeisiiin. Kyseessä olivat siten haettujen merkkien kanssa samankaltaiset tavarat.184 
KHO ei muuttanut PRH:n valituslautakunnan ratkaisua. KHO:n ratkaisussa 1.3.2007 T 471 
toinen oli käyttänyt aiemmin tavaramerkinomaisesti tunnusta Etuovi.net internet-
palveluiden osalta, ainakin internet-sivustojen suunnittelussa, laadinnassa sekä ylläpidossa. 
Haettua Etuovi-merkkiä koskevat palvelut olivan sen sijaan hakemuksessa eritelty tar-
kemmin ja jaettu palveluluokkiin 35 (mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistoteh-
tävät), 38 (kaukoviestintä) ja 42 (muun muassa tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen 
suunnittelu ja kehittäminen). KHO:n mukaan oli katsottava, että tunnuksella Etuovi.net 
tarjolla olleet palvelut tarkoittavat tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla taval-
la samoja tai samankaltaisia palvelulajeja kuin hakijalle rekisteröidyn tavaramerkin Etuovi 
kohteena olevat palvelut.  
 
Jos toisen käyttämä merkki ja rekisteröinninhakijan merkki koskevat vain osittain samoja 
tai samankaltaisia tavaroita, on tällöin seurauksena ollut uudemman merkin osittaismitä-
töiminen TML 21 §:n 1 momentin tai 26 §:n 3 momentin nojalla, jos TML 14 § 1 momen-
tin 7 kohta tulee asiassa sovellettavaksi.185 KHO:n ratkaisussa 13.12.2010 T 3715 väitteen-
tekijä oli käyttänyt tunnusmerkkiä USATEC mopojen, moottoripyörien ja mönkijöiden 
                                                          
184
 PRH:n valituslautakunta 5.10.2000 nro 153-156/T/98. 
185
 Vrt. EUYT päätyi 11.7.2013 YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan osalta siihen, että vilpilli-
nen mieli rekisteröintihakemusta jätettäessä johtaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen kokonai-
suudessaan (T-321/10 GRUPPO SALINI, kohta 48). Tätä ratkaisua ei perusteltu, mutta OHIMin ohjeistuksessa 
on lausuttu, että vilpillisen mielen ilmenemistilanteissa on loogista mitätöidä merkki kokonaisuudessaan 
myös sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka ovat erilaisia verrattuna toisen merkin kohteena 
oleviin tavaroihin ja palveluihin. TMD:n viidennen johdantokappaleen mukaan jäsenvaltiot saavat vapaasti 
päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista, joten tältä osin Suomi saa 
itse päättää julistetaanko merkki mitättömäksi kokonaan vai vain osittain. Suomen lisäksi esim. Iso-Britannia 
on omaksunut samansuuntaisen osittaismitätöimisen käytännön, ks. Bainbridge 2009, s. 669. Lisäksi 
OHIM:n aiemmasta käytännöstä on löydettävissä ratkaisu, jossa seurauksena oli vain osittaismitätöiminen, 
ks. 1302306/1 Poggio al Casone, OHIM CD 25.3.2003, kohta 10. 
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yhteydessä samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin rekisteröinninhaltijalle rekisteröidyt 
tavarat ”ajoneuvot” luokassa 12, mutta ei samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin halti-
jalle rekisteröidyt ”koneet” luokassa 7. KHO ei muuttanut asiassa PRH:n valituslautakun-
nan päätöstä, jolla asia palautettiin PRH:lle tavaramerkin USATEC rekisteröinnin mitätöi-
miseksi vain luokan 12 osalta.186 MaO taas mitätöi ratkaisussaan 18.11.2014 nro 810/14 
luokkaan 41 (koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat) 
rekisteröidyn tavaramerkin CROSSFIT kaikkien muiden palveluiden paitsi kulttuuritoi-
mintojen osalta, koska kyseisten palveluiden voitiin katsoa olevan samoja tai samankaltai-
sia kuin kantajan käyttämän tavaramerkin kattamat palvelut (kuntoharjoittelu sekä siihen 
liittyvät harjoitusohjelmat ja kuntoiluohjeet). 
2.2.3.4 Johtopäätökset: TMD 4 artiklan 1 kohdan sekä 5 artiklan 1 koh-
dan soveltaminen  
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta edellyttää sekoitettavuutta väitetyssä vilpillisessä mieles-
sä haetun ja toisen käyttämän merkin välillä. EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisun antama oikeusohje haetun sekä toisen käyttämän merkin samankaltai-
suuden asteesta muistuttaa selkeästi TMD 4 artiklan 1 kohtaa sekä 5 artiklan 1 kohtaa. On-
kin perusteltua, että TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mainitsemassa merkkien sekoitet-
tavuusarvioinnissa noudatetaan edellä selostettua näitä TMD:n säännöksiä koskevaa va-
kiintunutta EUT:n tulkintakäytäntöä.  
Vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröinnin osalta harkittavaksi voivat siis 
tulla edellä mainitut haetun ja toisen käyttämän merkin välillä olevat neljä tilannetta. Hae-
tun sekä toisen käyttämän merkin sekoitettavuus on selkeintä silloin, kun merkit ovat sa-
mat ja niiden kohteena olevat tavarat tai palvelut ovat samat. On kuitenkin aiheellista, että 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sekoitettavuutta arvioidaan myös niissä tilanteissa, jois-
sa vastakkain ovat muut kuin samat eli identtiset merkit.187 Vilpillisessä mielessä oleva 
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 PRH:n valituslautakunta 4.5.2009 nro 2006/T/126. 
187
 Tässä yhteydessä voidaan kuriositeettina ottaa esille KHO:n ratkaisu 17.3.2014 T 801, jossa väitteentekijä 
oli vedonnut muun ohella TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaan, jota ei kuitenkaan ollut asiassa tarpeen sovel-
taa, koska valituksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiesteeksi oli esitetty siihen nähden aikai-
sempi yhteisötavaramerkki siten kuin mainitun momentin 9 kohdassa tarkoitetaan. Tapauksessa oli kyse 
FLOORTEX tavaramerkin hakemisesta luokkaan 27 (matot, korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden 
päällysteet; seinäverhoilut, ei tekstiiliä). Estemerkkinä tapauksessa oli FLOTEX-yhteisömerkki, joka koski 
myös luokan 27 tavaroita. KHO:n mukaan tapauksessa ei ollut sekoitettavuutta TML 14 §:n 1 momentin 9 
kohdan nojalla, koska tavaramerkkiä FLOORTEX on lattiatekstiileihin viittavana pidettävä erottamiskyvyltään 
heikkona merkkinä. Tämän vuoksi ja PRH:n päätöksessä mainittuihin perusteisiin viitaten oli KHO:n mukaan 
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hakija voisi muuten kiertää helposti säännöksen tarkoittamaa suojaa muuttamalla merkkiä 
vain hieman tai lisäämällä epäolennaisia elementtejä merkkiin välttääkseen sen, että merkit 
olisivat samat. 188 Kyse on näissä tilanteissa lopulta siitä, että onko merkkien välillä se-
kaannusvaaraa yllä olevan doktriinin tarkoittamalla tavalla.189 
Vuosilta 1971-2015 löydetyissä kotimaisissa tapauksissa on TML:n 14 §:n 1 momentin 7 
kohdan tarkoittamaa sekoitettavuutta haetun ja toisen käyttämän merkin välillä pohdittu 
jonkin verran. Kyseinen sekoitettavuusarviointi ei ole kuitenkaan yksinään muodostunut 
missään tämän tutkimuksen lähdeaineistona toimivassa tapauksessa esteeksi TML 14 §:n 1 
momentin 7 kohdan soveltumiselle. On kuitenkin huomioitava, että kotimaisessa oikeus-
käytännössä on arvioitu sekaannusvaaraa hyvin niukasti silloin, kun sille olisi ollut tarvetta 
eli muissa sekoitettavuustilanteissa kuin niissä, joissa haettu merkki sekä toisen käyttämä 
merkki ja niiden kohteena olevat tavarat tai palvelut ovat olleet samoja. Ainoastaan Hel-
HO:n ratkaisussa 10.7.2006 T 2194 on mainittu sekaannusvaaran käsite.190 Lisäksi MaO:n 
ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15 on pohdittu kattavasti merkkien samankaltaisuutta nojau-
tuen unionioikeudelliseen sekaannusvaaraa koskevaan doktriiniin, vaikkakin kyseisessä 
ratkaisussa ei nimenomaisesti mainita sekaannusvaaraa koskevaa käsitettä. Sekaannusvaa-
raa koskevan arvioinnin niukkuuden on katsottava perustuvan Suomen tavaramerkkioikeu-
dessa pitkään vallalla olleeseen käytäntöön, jossa TML 6 §:n 1 momenttia ei ole tulkittu 
yhtenäisesti EUT:n käytännön kanssa.191 Kun kyse ei ole niin sanotuista selvistä tapauksis-
ta, joissa haettu merkki sekä toisen käyttämä merkki ja niiden kohteena olevat tavarat tai 
palvelut ovat samoja, tulisi merkkejä ja niiden kohteena olevia tavaroita tai palveluja arvi-
oida aidosti edellä esitetyn sekaannusvaaradoktriinin avulla.192 
 
                                                                                                                                                                                
kokonaisarvioinnin perusteella katsottava, ettei FLOORTEX herätä sellaista mielleyhtymää aikaisempaan 
tavaramerkkiin FLOTEX, että sen rekisteröinti johtaisi sekaannusvaaraan. 
188
 Ks. Tsoutsanis 2010, s. 142 sekä vertaa esim. OHIM:n aiempaan ratkaisukäytäntöön asiassa 
C000670042/1 AROMATONIC, OHIM CD 3.5.2001. Ks. myös vertailevasti OHIM 2014, Part C Opposition 
Section 3 - Unauthorised Filing by Agents of the TM Proprietor (Article 8(3) CTMR), s. 17-20. 
189
 Katso YTMA 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekoitettavuusarviointia koskevasta OHIM:n käytännöstä 
esim. 6943 C UGG, OHIM CD 28.2.2013, kohdat 45-50; 9039 C rontamil neomil, OHIM CD 13.11.2014, s.8. 
190
 HelHO ei muuttanut Helsingin käräjäoikeuden ratkaisua 3. os. 3.2.2006 nro 2863 (04/11131), jonka mu-
kaan ”harkittaessa tavaramerkkilain 4 §:n mukaista tunnusmerkkien sekaantumisvaaraa TML 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu edellytys täyttyy, koska tunnusmerkit tarkoittavat samoja tavaroita ja palveluja”. 
191
 Ks. kritiikistä esim. Weckström 2007. 
192
 Tässä voidaan viitata vertailevasti EUYT:n 21.3.2012 antamaan ratkaisuun asiassa T-227/09 FS, jossa 
OHIM:n valituslautakunnan pintapuolinen sekoitettavuusarviointi oli yksi niistä perusteista, jonka takia 
tässä vilpillisen mielen arviointia koskevassa asiassa OHIM:n aiempi riidanalainen päätös kumottiin ja asia 
lähetettiin takaisin OHIM:lle (ks. T-227/09 FS, kohdat 38-40 sekä 55). 
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2.3 Toinen kriteeri: hakijan aikomus 
 
2.3.1 Tietoisuuden lisäksi huomioitava myös aikomus 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta edellyttää edellä kerrotulla tavalla tietoisuutta. Vilpilli-
sessä mielessä haettujen tavaramerkkirekisteröintien arvioinnissa on kuitenkin pidettävä 
mielenkiintoisena kysymyksenä sitä, onko vilpillistä mieltä arvioitaessa hakijan tietoisuus 
katsottava sellaisenaan riittäväksi vai onko tämän lisäksi hakijalta edellytettävä jonkinlaista 
erityistä vilpillistä aikomusta. EUT:n ennakkoratkaisussa C-529/07 Lindt Goldhase katsot-
tiin, että hakijan aikomukselle on annettava merkitystä.  
EUT:n mukaan se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että toinen on käyttänyt jo pit-
kän aikaa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, 
joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, ei sinällään riitä sen totea-
miseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä.193 EUT lausuikin, että arvioitaessa vilpillisen 
mielen olemassaoloa on otettava huomioon paitsi hakijan tietoisuus toisen käyttämästä 
merkistä, mutta myös hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä.194 Hakijan aiko-
mus hakemuksen tekemishetkellä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen 
tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella.195 Poikkeuksena voidaan pitää 
niitä hyvin epätodennäköisiä tapauksia, joissa tavaranmerkin haltija myöntää vilpillisen 
mielensä.196 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 40. 
194
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 41. 
195
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 42. EUT viittasi tässä myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen, kohta 
58. EUYT on lisäksi lausunut 11.7.2013 antamassaan ratkaisussa asiassa T-321/10 Gruppo Salini, että hakijan 
vilpillisen mielen arvioimiseksi on tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohel-
la seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva 
tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä. Ks. T-321/10 Gruppo Salini, kohta 28. 
196
 Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 58. Tällaisesta hyvin 
epätodennäköisestä tapauksesta toimii esimerkkinä tanskalainen RED LOBSTER -tapaus. Tapauksessa rekis-
teröinninhakija oli vuonna 1995 hakenut tavaramerkkiä RED LOBSTER luokkiin 29 ja 42 koskien elintarvikkei-
ta ja ravintolapalveluita. Rekisteröinninhakija oli tanskalaisessa talouspainotteisessa julkaisussa (”Børsen”) 
myöntänyt, että oli suuresti innostunut amerikkalaisesta RED LOBSTER -kauppaketjusta ja käynyt Yhdysval-
loissa asti tutkimassa heidän toimintaansa. Rekisteröinninhakija oli lisäksi kyseisessä julkaisussa maininnut, 
että koska amerikkalaiset eivät olleet suojanneet liikeideaansa tai nimeään Skandinaviassa, oli hän päättä-
nyt rekisteröidä kyseisen RED LOBSTER -tavaramerkin itselleen. Amerikkalaisyhtiö oli luonnollisesti vastus-
tanut kyseistä tavaramerkkirekisteröintiä ja Sø- og Handelsretten oli vuonna 1999 tuomiossaan mitätöinyt 
tavaramerkkirekisteröinnin perustuen edellä olevaan näyttöön hakijan vilpillisestä mielestä. Ks. lisää Sø- og 
Handelsrettens dom af 24. juni 1999, NIR 1/2002, s. 75-76. 
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Tämä aikomusta koskeva oikeusohje on tärkeä elementti EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase 
-ennakkoratkaisussa.197 EUT vahvisti sittemmin tämän aikomusta koskevan oikeusohjeen 
tärkeyden myös vuonna 2013 annetussa C-320/12 Malaysia Dairy -ennakkoratkaisussa.198 
Mainitsemalla sen, että arvioinnissa täytyy ottaa huomioon myös hakijan aikomus, EUT 
näyttääkin hyväksyneen saksalaisessa tavaramerkkioikeudessa tunnetun “Behinderungsab-
sicht”-doktriinin arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä. Tuon opin mukaan pelkkä tietoisuus 
ei ole riittävää vaan lisäksi edellytetään hakijan vilpillistä aikomusta estää haetun merkin 
kanssa sekoitettavissa olevaa toisen merkin käyttäjää jatkamasta kyseistä käyttöä.199 EUT:n 
antaman C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun voikin katsoa osoittavan sitä, että 
vilpillisen mielen arvioinnin kohteena tulisi olla entistä enemmän hakijan subjektiivinen 
tarkoitus. Tällainen muutosvirtaus on ollut havaittavissa myös verkkotunnusten vilpillises-
sä mielessä haettua rekisteröintiä koskevassa arvioinnissa.200 
2.3.2 Miksi aikomuksen huomioon ottaminen on tärkeää? 
EUT:n näkökanta hakijan aikomusta korostavasta arvioinnista on poikkeus siitä, mihin 
Suomessa on vuosien saatossa totuttu TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tulkinnassa. 
TML:n esityöt eivät tuo selkeästi ilmi sitä, että tietoisuuden lisäksi tulisi tutkia myös haki-
jan aikomusta.201 Suomessa onkin perinteisesti katsottu riittäväksi pelkän hakijan tietoi-
suuden osoittaminen ilman tarvetta nimenomaisesti pohtia erikseen tämän aikomusta. Seu-
raava taulukko suomalaisista oikeustapauksista valottaa konkreettisesti edellä sanottua. 
  
                                                          
197
 Levin 2011, 428. 
198
 C-320/12 Malaysia Dairy, kohta 36. 
199
 BGH, 10.08.2000 - I ZR 283/97 sekä Tsoutsanis 2010, s. 315. 
200
 Pihlajarinne 2009, s. 338. 
201
 Säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä lausutaan, että vakiinnuttamista vähäisempään käyttämi-
seen vedoten voidaan estää sitä, joka on ollut tietoinen kyseisestä käyttämisestä, saamasta samanlaista 
tavaramerkkiä suojatuksi rekisteröinnillä. Tällöin on mahdollista jatkaa aikaisempaa käyttämistä ja rekiste-
röidä tai vakiinnuttaa merkki vilpillisessä mielessä olevan kilpailijan jäljittelytoimista huolimatta (HE 
128/1962, s. 1-2). Tavaramerkkilakia koskevan vuoden 1960 komiteamietinnön mukaan 14 §:n 1 momentin 
7 kohdan ”tarkoituksena on evätä sellainen vilpillinen menettely, jossa joku saatuaan tietää kilpailijan ryh-
tyneen käyttämään tietynlaista merkkiä, hakemalla samanlaisen merkin rekisteröintiä kiiruhtaisi hankki-
maan itselleen oikeuden tuon käytön kieltämiseen estääkseen kilpailijaa vakiinnuttamasta tai rekisteröimäs-
tä merkkiään” (Komiteanmietintö 1960:2, s. 31). 
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TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tietoisuusedellytyksen arviointi Suomen 
oikeuskäytännössä ajalta 1971-2015 löydetyissä KHO:n, HelHO:n ja MaO:n 
ratkaisuissa: onko hakijan tietoisuus katsottu riittäväksi vai onko lisäksi arvi-
oitu myös hakijan aikomusta? 
   
Ratkaisu 
Toisen käyttämä  
merkki 
Arviointi siitä, onko 
hakija hakemuksen 
tekohetkellä ollut 
tietoinen toisesta 
merkistä 
Arviointi hakijan 
hakemuksen teko-
hetkellä olevista 
aikomuksista  
KHO 1971 II 96 SPERINA Kyllä Ei 
HelHO 31.8.1988 T 526 DAVIDOFF Kyllä Kyllä 
KHO  30.12.1997 T 3346 POWER UP Kyllä Ei 
KHO 17.9.1999 T 2525 CABOUCHON Kyllä Ei 
KHO 17.12.2001 T 3140-
3143 
Multiheadset-
kuviomerkkitapaukset 
Kyllä Ei 
HelHO 6.10.2005 T 3222 Elmenhorster Kyllä Ei 
HelHO 10.7.2006 T 2194 Bumerang avainperä Kyllä Kyllä 
KHO 1.3.2007 T 471 Etuovi.net  Kyllä Ei 
KHO 19.10.2010 T 2756  Kyllä Ei 
KHO 2010:75 MobiNote Kyllä Ei 
KHO 13.12.2010 T 3715 USATEC Kyllä Ei 
KHO 2013:99 PerusS Kyllä Ei 
HelHO 3.7.2014 T 1443    HelmiMozza ym. Kyllä Kyllä 
MaO 18.11.2014 nro 810/14 CROSSFIT Kyllä Kyllä 
MaO 14.7.2015 nro 502/15 HumanSecurityGrid Kyllä Kyllä 
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Kuten edellä kuvatusta taulukosta voi nähdä, on kotimaisessa oikeuskäytännössä TML 14 
§:n 1 momentin 7 kohdan tietoisuusedellytyksen arviointi pääasiassa tiivistynyt siihen, 
onko hakija hakemushetkellä konkreettisesti tiennyt tai onko tämän oletettava tienneen 
toisen käyttämästä merkistä. Hakijan aikomusta koskevaa arviointia on havaittavissa kol-
masosassa kaikista löydettävissä olevista tapauksista ja pääasiassa vain tuoreimmista oike-
ustapauksista.202  
Suomi ei myöskään ole ainoa EU:n jäsenvaltio, jossa on totuttu siihen, että pelkän tietoi-
suuden näyttäminen on ollut riittävää. Ainakin BENELUX-maissa, Italiassa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Virossa on ollut ennestään käytössä samanlainen arviointi.203 Kun EU:n jä-
senvaltioissa on ollut tällä tavoin erilaisia käsityksiä siitä, tuleeko tietoisuuden lisäksi haki-
jalta edellyttää jonkinlaista aikomusta, olisi ollut mielenkiintoista ja sangen tarpeellista, 
että EUT olisi nimenomaisesti perustellut joko C-529/07 Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisussa tai C-320/12 Malaysia Dairy -ennakkoratkaisussa sitä, minkä takia 
pelkkä tietoisuus toisen merkin käytöstä ei ole riittävää.204 Seuraavaksi tässä tutkimuksessa 
onkin tarkoitus arvioida tätä EUT:n lausumaa hakijan aikomuksen huomioon ottamisesta. 
2.3.3 EUT:n esittelemien aikomusta koskevien tilanteiden arvi-
ointi 
2.3.3.1 Luvun rakenne 
 
EUT esitteli C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisussa neljä eri tilannetta hakijan vil-
pillisen aikomuksen arvioimiseksi, joita käsitellään seuraavassa tarkemmin. Nämä tilanteet 
ovat: 
 
 
                                                          
202
 HelHO:n ratkaisuja 10.7.2006 T 2194, 3.7.2014 T 1443 sekä MaO:n ratkaisuja 18.11.2014 nro 810/14 sekä 
14.7.2015 nro 502/15 käsitellään myöhemmin hakijan aikomusta koskevassa arvioinnissa. HelHO:n ratkai-
sussa 31.8.1988 T 526 rekisteröinninhakijan aikomukselle asetettiin mielestäni perusteluissa painoarvoa 
siten, että oikeuden mukaan hakija pyrki rekisteröinnillä hyötymään kantajien ulkomailla rekisteröimien ja 
vakiinnuttamien tuotteiden goodwill-arvosta muun muassa orjallisesti jäljittelemällä näiden tuotepakkauk-
sia. HelHO ei muuttanut Helsingin raastuvanoikeuden ratkaisua 3 os. 28.10.1986 § 346 (S 83/4368) ja tava-
ramerkkirekisteröinti julistettiin mitättömäksi muun muassa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sekä Pariisin 
yleissopimuksen 6bis nojalla. 
203
 INTA 2002.   
204
 Ks. kritiikistä Tsoutsanis 2010, s. 315. 
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(1) Yksinomainen aikomus estää toisen pääsy markkinoille ja aikomus olla käyttämättä 
merkkiä 
(2) Toisen merkin saama tietynasteinen oikeudellinen suoja 
(3) Rekisteröinnin taustalla oleva oikeutettu päämäärä  
(4) Tavaramerkin luonne 
 
2.3.3.2 Yksinomainen aikomus estää toisen pääsy markkinoille ja ai-
komus olla käyttämättä merkkiä 
 
EUT:n mukaan aikomus estää toista markkinoimasta tuotetta voi siis tietyissä olosuhteissa 
merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä. 205 Näin on etenkin silloin, kun myöhem-
min ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan 
käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen toisen pääsyn markkinoille.206 Tätä EUT perusteli 
sillä, että tällöin tavaramerkki ei täytä keskeistä tehtäväänsä eli että tavaramerkillä taataan 
kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tällä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jol-
loin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa 
tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.207 
 
Voidaan pitää hieman kyseenalaisena sitä, oliko EUT:n hyödyllistä pyrkiä määrittämään 
tavaramerkkioikeudellista vilpillistä mieltä siten, että siihen sisältyy hakijan aikomus estää 
toisen pääsy markkinoille. Tavaramerkkiin perustuvassa yksinoikeudessahan on pohjim-
miltaan kyse sen haltijalle kuuluvasta kielto-oikeudesta kieltää muita käyttämästä rekiste-
röidyn merkin kanssa sekoitettavissa olevia merkkejä. Täten voidaan katsoa, että kenen 
tahansa tavaramerkin rekisteröintiä hakevan toimijan aikomuksena on hakemuksen teko-
hetkellä estää muita käyttämästä kyseistä hakemuksessa määriteltyä merkkiä.208  EUYT 
onkin vilpillistä mieltä koskevassa käytännössään nimenomaisesti täsmentänyt, että merkin 
haltijan vilpillisen mielen osoituksena ei voi pitää ainoastaan sitä, että tämä sen jälkeen, 
kun hän on saanut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröidyksi, vaatii toista lopettamaan 
merkin käytön elinkeinotoiminnassa. Perusteluna tälle on se, että tällainen vaatimus kuuluu 
itsessään tavaramerkin rekisteröinnistä seuraaviin etuoikeuksiin.209  
 
                                                          
205
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 43. 
206
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 44. 
207
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 45. EUT viittasi tässä aiempaan 29.4.2004 antamaansa ratkaisuunsa 
yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P Henkel, kohta 48. 
208
 Granmar 2009, s. 217 sekä Tsoutsanis 2010, s. 318. 
209
 T-33/11 BIGAB, kohta 33. Ks. lisäksi OHIM:n käytännöstä 3535 C EKOMATIC, OHIM CD, 30.8.2010, kohta 
32; 3400 C FIANNA FAIL, OHIM CD 4.10.2010, kohta 18 sekä 9317 C CHUNK, OHIM CD 10.12.2014, s. 7.  
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Tätä EUT:n lausumaa hakijan aikomuksesta estää toisen pääsy markkinoille onkin tarkoi-
tuksenmukaista ymmärtää siten, että se korostaa sitä, miten suuri painoarvo on hakijan 
toista merkkiä koskevalla tietoisuudella. Hakijalla täytyy olla hakemishetkellä tietoisuus 
nimenomaan tästä toisesta merkistä. Jos hakija tästä tietoisuudesta huolimatta päätyy ha-
kemaan rekisteröintiä kyseisen merkin kanssa sekoitettavissa olevalla merkille, on silloin 
mahdollista katsoa tällaisen menettelyn tapahtuneen siten, että hakijalla on mahdollisesti 
ollut vilpillisesti tarkoitus estää juuri tämän toisen pääsy markkinoille.210 Tämä ei kuiten-
kaan vielä yksinään ratkaise kysymystä vilpillisestä mielestä, koska hakijalla voi olla oi-
keutettu päämäärä hakea tällaisen merkin rekisteröintiä.  
 
EUT lausui lisäksi, että hakijan aikomus olla käyttämättä merkkiä voi osoittaa sitä, että 
tämä on hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä siten, että tämän yksinomainen aiko-
mus on ollut estää toista. On tärkeää ensiksi korostaa sitä, että vilpillistä mieltä ei ole siis 
rajattu koskemaan vain niitä tilanteita, joissa hakijalla ei ollut aikomusta käyttää merkkiä, 
vaan kyse on EUT:n antamasta esimerkkitilanteesta.211 Myös julkisasiamies oli sitä mieltä, 
että vilpillistä mieltä ei voi rajata kyseiseen aikomukseen.212 Julkisasiamiehen mukaan 
tällainen rajaus tarkoittaisi, että YTMA 53 artiklan 1 ja 2 kohdalla ei olisi merkitystä. Näis-
sä säännöksissä estetään aikaisemman tavaramerkin haltijaa saamasta myöhempää kilpai-
levaa yhteisön tavaramerkkiä julistetuksi mitättömäksi, jos hän on yhtäjaksoisesti viiden 
vuoden ajan sallinut tämän tavaramerkin käytön, ellei myöhemmän tavaramerkin rekiste-
röintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä. Niissä oletetaan siten, että tavaramerkkiä 
voidaan sekä hakea vilpillisessä mielessä että käyttää yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.213  
 
Sellaista katsantotapaa, jossa vilpillisen mielen arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota 
muun muassa hakijan aikomukseen olla käyttämättä merkkiä, on tuettu muun muassa van-
hemmassa Iso-Britannian oikeuskäytännössä.214 Lisäksi Iso-Britannian tavaramerkkilain, 
Trade Marks Act 1994 32 §:n 3 kohdan mukaan hakijan täytyy hakemusta tehdessään va-
kuuttaa, että tällä on bona fide -aikomus käyttää merkkiä.  
 
                                                          
210
 Tsoutsanis 2010, s. 318. 
211
 Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 48, jossa Euroopan 
komissio väitti pääasian oikeudenkäynnin aikana, että ”ainoastaan yhdenlainen menettelytapa voidaan 
luokitella lainsäädännössä tarkoitetuksi vilpilliseksi mieleksi, eli tavaramerkin rekisteröinti ilman aikomusta 
käyttää sitä itse eli tarkoituksena on estää muita käyttämästä sitä”.  
212
 Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 50. 
213
 Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 50. 
214
 Imperial Group plc v. Philip Morris Ltd, 1982 FSR 72.  
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EUT ei ennakkoratkaisussaan kuitenkaan perustellut lainkaan sitä, miksi on tarpeen arvioi-
da hakijalla ollutta aikomusta olla käyttämättä merkkiä. Perustelut olisivat tulleet tarpee-
seen. Ensinnäkin YTMA:n vilpillistä mieltä koskevaa säännöstä muotoiltaessa vuonna 
1987 oli yhtenä ehdotuksena säännös, joka edellytti hakijalta bona fide -aikomusta käyttää 
merkkiä. Se kuitenkin päädyttiin korvaamaan vilpillistä mieltä koskevalla säännöksellä.215 
Näin ollen vilpillistä mieltä ei tuolloin säännöksen valmisteluvaiheessa haluttu rajata kos-
kemaan tilanteita, joissa hakijalla ei ollut aikomusta käyttää merkkiä. Lisäksi OHIM:n216 
sekä Iso-Britannian217 oikeuskäytännössä koskien YTMA:n vilpillisen mielen säännöstä on 
nimenomaisesti täsmennetty, että yhteisön tavaramerkkien osalta ei ole olemassa minkään-
laista edellytystä sille, että hakijalla tulee olla aikomus käyttää merkkiä. Myöhemmin myös 
Iso-Britannian kansallista tavaramerkkioikeutta koskevassa oikeuskäytännössä ja oikeus-
kirjallisuudessa on katsottu hakijan vilpillisen mielen arvioinnin osalta kyseenalaiseksi 
hakijan käyttöä koskevan aikomuksen pohdinta.218 On myös huomioitava se, että YTMA ja 
TMD sekä myös TML eivät aseta merkeille niin sanottua käyttöpakkoa ja siten hakijalta 
vaadittavaa aikomusta käyttää merkkiä. YTMA 51 artiklan 1 kohdan, TMD 10 artiklan 1 
kohdan sekä TML 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinnin voi kylläkin 
menettää, jos sitä ei käytetä. Niiden mukaan merkin rekisteröinti on mahdollista mitätöidä 
vain, jos merkkiä ei ole käytetty viiteen vuoteen ja kyseiselle käyttämättömyydelle ei ole 
esitetty hyväksyttävää syytä.  
 
Oliko EUT:n tarkoituksena osoittaa tällä esimerkkitilanteella sitä, että vilpillistä mieltä 
koskevalla säännöksellä voidaan murtaa YTMA 51 artiklan 1 kohdan, TMD 10 artiklan 1 
kohdan sekä Suomessa kansallisesti TML 26 §:n 2 momentin tarkoittamaa käyttämättömil-
le rekisteröidyille merkeille annettua viiden vuoden suoja-aikaa?219 Tällä tavoin sillä, joka 
käyttää tai haluaisi käyttää myöhemmin vilpillisessä mielessä haetun ja sittemmin rekiste-
röidyn merkin kanssa sekoitettavissa olevaa merkkiä, on oikeus saada kyseinen rekisteröity 
tavaramerkki julistetuksi mitättömäksi viiden vuoden jakson päättymistä odottamatta, jos 
hakijalla ei ole aikomusta itse käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä. Jos tämä oli EUT:n tar-
koitus, niin mielestäni EUT:n olisi pitänyt vain selventää sitä, mikä on vilpillisen mielen 
                                                          
215
 Tsoutsanis 2010, s. 63. 
216 C000053447/1 Trillium, OHIM CD 28.3.2000, kohta 9 
217 Décon Laboratories Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd [2001] E.T.M.R. 486. Ks. myös Phillips 2003, s. 460. 
218 South Cone v. Bessant and others [2002] RPC 387 sekä Phillips 2003, s. 460-461. 
219
 Tällaista katsantotapaa puolustaa Euroopan komission esittämät kannanotot Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisun pääasian oikeudenkäynnin yhteydessä. Ks. C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 31; jul-
kisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 48 sekä Granmar 2009, s. 
221.   
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suhde merkin käyttämättömyyttä koskevaan rekisteröinnin menettämiseen: käyttämättä 
jätetyn merkin rekisteröinti voidaan menettää jo ennen kuin viiden vuoden suoja-aika on 
kulunut umpeen, jos todetaan, että hakija on hakenut merkin rekisteröintiä vilpillisessä 
mielessä.  
 
Miten hakijan aikomusta olla käyttämättä merkkiä tulisi sitten arvioida? EUT:n mukaan 
merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on 
ajankohta, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen.220 EUYT on sittemmin vah-
vistanut tämän omassa ratkaisukäytännössään. Se nimittäin lausui 13.12.2012 antamassaan 
ratkaisussa asiassa T-136/11 Pelikan, että arvioitaessa hakijan aikomusta olla käyttämättä 
merkkiä, ei tule ainakaan tutkia sitä, onko merkkiä todellisesti käytetty merkin rekisteröin-
nin jälkeen. Arvioinnin kohteena tulee sen sijaan olla se, oliko hakijalla hakemuksen teko-
hetkellä aikomusta käyttää tavaramerkkiä.221 Tämä on helpommin sanottu kuin tehty.222 
Tästä on esimerkkinä MaO:n ratkaisu 18.11.2014 nro 810/14. Kyseisessä ratkaisussa MaO 
lausui, että merkin hakija A ei ollut käyttänyt sanaa crossfit tavaramerkkinä lainkaan vuo-
sina 1995-2001 ja tosiasiallisesti tavaramerkinomaisesti sen jälkeenkään ainakaan ennen 
vuotta 2013. MaO:n mukaan tämä viittasi siihen, että A:n tarkoitus hakiessaan kansallisen 
tavaramerkin CROSSFIT rekisteröintiä vuonna 2004 ei ole liittynyt merkin käyttöön tava-
ramerkkinä, vaan A:n tarkoituksena on pikemminkin ollut estää B:tä tulemasta Suomen 
markkinoille tavaramerkillään CROSSFIT tai hyötyä tällaisesta mahdollisesta B:n pyrki-
myksestä.223 MaO tekee nähdäkseni liian jyrkästi sellaisen johtopäätöksen, että kyseinen 
asiassa esitetty merkin pitkähkö käyttämättömyys rekisteröinnin saamisen jälkeen osoittaa 
suurella todennäköisyydellä sitä, että vastaajilla ei ollut hakemuksen tekohetkellä aikomus-
ta käyttää merkkiä.  
 
Yhteenvetona on todettava, että EUT:n esimerkit hakijan aikomuksesta estää toista ja olla 
käyttämättä merkkiä eivät juuri tuo apua sen tulkitsemiseen, oliko hakija hakemuksen te-
kohetkellä vilpillisessä mielessä. Ne voivat pahimmassa tapauksessa vain entisestään se-
koittaa arviointia, kuten mielestäni kävi MaO:n ratkaisussa 18.11.2014 nro 810/14.224 Vai-
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 35. 
221
 T-136/11 Pelikan, kohta 58. Ks. julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Gold-
hase, kohta 60.  
222
 Ks. Granmar 2009, s. 221.  
223
 MaO 18.11.2014 nro 810/14, kohta 36. 
224
 Ks. C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 30, jossa on kyse Ruotsin hallituksen näkemyksistä vuoden 1994 
YTMA 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaan. Sen mukaan ”asetuksen N:o 40/94 sanamuoto tai ra-
kenne ei millään tavalla tue aikomukseen liittyvää vaatimusta ja että vastakkainen tulkinta johtaisi perus-
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kuttaa siltä, että MaO ei kyseisessä tapauksessa ollut oikein varma siitä, miten se olisi voi-
nut perustella hakijan aikomusta olla käyttämättä merkkiä ja päätyi sitten tekemään liian 
jyrkkiä johtopäätöksiä sen suhteen, että kyseisen merkin tosiasiallinen käyttämättömyys 
osoitti tuota aikomusta ja samalla myös hakijan yksinomaista aikomusta estää toisen pääsy 
markkinoille. Mielestäni tälle EUT:n aikomusta koskevalle esimerkkitilanteelle ei tulisi 
asettaa liian suurta painoarvoa vilpillistä mieltä koskevassa arvioinnissa. 
 
Sen sijaan MaO:n ratkaisu 14.7.2015 nro 502/15 osoittaa selvästi loogisempaa hakijan ai-
komusta koskevaa arviointitapaa. Tässä tapauksessa ei ollut epäselvyyttä siitä, tiesikö mer-
kin Humsecgrid rekisteröinninhakija aiemmasta HumanSecurityGrid-merkin tavaramer-
kinomaisesta käytöstä. Tietoisuutta koskevan arvioinnin jälkeen MaO ei lähtenyt yliana-
lysoimaan hakijan aikomusta vaan katsoi, että esitettyyn painavaan tietoisuutta koskevaan 
todisteluun nähden rekisteröinninhakija ei ole esittänyt näyttöä sanottujen merkkien käy-
töstä tai aikomuksesta niiden käyttämiseen. Osoitettu selvitys päinvastoin tuki käsitystä 
siitä, että hakijan aikomuksena on ollut estää toista jatkamasta merkin käyttöä. Hakija oli 
nimittäin heti merkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen ottanut yhteyt-
tä HumanSecurityGrid-merkkiä aiemmin käyttäneeseen tahoon ja vaatinut korvausta rekis-
teröitäväksi haetun merkin kanssa sekoitettavissa olevasta toisen merkin käytöstä.  
2.3.3.3 Toisen merkin oikeudellisen suojan taso 
 
Seuraavaksi EUT katsoi, että merkityksellinen tekijä arvioitaessa hakijan vilpillistä aiko-
musta, on myös se, jos toinen on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tava-
ralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen toisen merkki saa 
tietynasteista oikeudellista suojaa.225 EUT:n mukaan tällaisessa tapauksessa hakija voisi 
hyötyä tavaramerkkiin perustuvista oikeuksista pelkästään kilpaillakseen vilpillisesti sel-
laista kilpailijaa vastaan, joka käyttää merkkiä, joka on omien ansioidensa perusteella jo 
saavuttanut tietyn oikeudellisen suojan.226 
 
Tätä EUT:n toteamusta voi pitää hyvin epämääräisenä.227 Mitä EUT tarkoittaa käsitteel-
lä ”oikeudellisen suojan aste”? Se, miksi EUT otti esille oikeudellisen suojan asteen arvi-
oinnin, johtunee mitä todennäköisimmin Itävällan Oberster Gerichtshof:n ennakkoratkai-
                                                                                                                                                                                
teettomiin vaikeuksiin näytön osalta ja vähentäisi sellaisen talouden toimijan, joka on ensimmäisenä käyt-
tänyt asianomaista merkkiä, mahdollisuuksia riitauttaa aiheeton rekisteröinti”.  
225
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 46. 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 47. 
227
 Granmar 2009, s. 218. 
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supyynnössään viittaamasta ”arvokkaan oikeuden” (”wertvoller Besitzstand”) huomioonot-
tamisesta. Tämä oppi ”arvokkaasta oikeudesta” on peräisin Itävallan oikeuskäytännöstä, 
mutta sillä on ollut vaikutusta myös Saksan oikeuskäytännössä.228  Sen mukaan haettu 
merkki voidaan mitätöidä, jos sitä haettaessa on ollut aikomuksena estää toista jatkamasta 
aiemman merkin käyttöä tilanteessa, jossa tämä aiempi merkki on saanut oikeudellista suo-
jaa sen käytön laajuuden ja keston johdosta (”Ziel der Störung des schutzwurdigen Besitzs-
tandes des Vorbenutzers”).229 
 
Oikeuskirjallisuudessa on suhtauduttu nuivasti siihen, voiko toisen merkin oikeudellisen 
suojan taso oikeasti tehdä hakijan hakemuksen tekovaiheessa olevasta aikomuksesta yh-
tään sen vilpillisempää tai vilpitöntä.230 Myöskään Euroopan komissio ei pitänyt tarpeelli-
sena toisen merkin oikeudellisen suojan huomioimista C-529/07 Lindt Goldhase -
ennakkoratkaisun pääasian oikeudenkäynnissä esittämässään kannanotossa.231 Oikeastaan 
myös tällä edellytyksellä on paljon yhteyksiä edellä esitettyyn tietoisuusedellytykseen: 
mitä pitempään ja laajemmin toista merkkiä on käytetty, sitä todennäköisemmin hakija on 
tiennyt kyseisestä merkistä.232 
 
Ehkä EUT:n tarkoituksena oli sen kuvaaminen, että mitä pitempään ja laajemmin toista 
merkkiä on käytetty, sitä suurempi houkutus hakijalla on ollut hakea kyseisen merkin re-
kisteröintiä itselleen. Tässä tilanteessa hakijan vilpillinen mieli voi olla todennäköinen juu-
ri tuon aiemman merkin laajan ja pitkän aikaa jatkuneen käytön keston takia edellyttäen, 
että hakijan on osoitettu tienneen toisesta merkistä ja tällä ei voi katsoa olevan mitään oi-
keutettua päämäärää hakemuksensa taustalla. Kuitenkin mitä pitempään ja laajemmin toi-
nen merkki on ollut käytössä, sitä todennäköisemmin sen on katsottava saaneen suojan 
myös vakiintumisen kautta. Tällöin tilannetta olisi itse asiassa luontevampaa jäsentää TML 
14 §:n 1 momentin 6 kohdan kautta, joka suojaa Suomessa vakiintunutta merkkiä sellaisen 
merkin rekisteröinniltä, joka on sekoitettavissa kyseiseen merkkiin.233 Tällainen tilanne oli 
HelHO:n ratkaisussa 10.7.2006 T 2194. Tapauksessa hakija oli hakenut erilaisten Bume-
rang-merkkien rekisteröintiä vuonna 2002. Toisen jo aiemmin käyttöön ottama Bumerang-
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 Ks. esim. BGH, 10.08.2000 - I ZR 283/97 sekä Tsoutsanis 191-192 ja 318-319. 
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 Tsoutsanis s. 319. 
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 Granmar 2009, s. 218. 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 33. 
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 Tsoutsanis 2010, s. 318. 
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 Tässä tilanteessa on kuitenkin pidettävä mielessä TML 8 §:n rajoitussäännös TML 14 §:n 1 momentin 6 
kohdan soveltuvuuteen. TML 8 § ei sen sijaan rajoita TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan soveltuvuutta. 
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merkki taas oli vakiinnutettu laajan myynnin ja markkinoinnin avulla viimeistään jo 80-
luvulla. Käräjäoikeus ei pitänyt todennäköisenä sitä, että Bumerang-merkkien rekisteröin-
nin hakija olisi vain sattumalta ottanut käyttöönsä täysin identtistä painatustapaa ja kir-
jasintyyliä edustavaa tavaramerkkejä. Lisäksi merkin hakija oli ensimmäiseksi rekiste-
röidyn Bumerang-tavaramerkin väiteajan päättymisen jälkeen ilmoittanut aiemman merkin 
käyttäjälle, ettei tällä ollut enää oikeutta käyttää merkkiä. Käräjäoikeuden mukaan merkin 
hakijan toiminta osoitti, että hakijalla oli ollut pyrkimys saada oikeudettomasti rekisteröity-
jen tunnusmerkkien avulla taloudellista hyötyä aiemmalta käyttäjältä ja täten hakija ei ollut 
toiminut hakemuksen tekohetkellä vilpittömässä mielessä.234 Helsingin käräjäoikeus päätyi 
lopulta ratkaisemaan asian TML 14 §:n 1 momentin 6 sekä 7 kohdan nojalla, vaikka mer-
kin mitätöimistä hakenut taho ei kanteessaan vedonnut TML 14 §:n 1 momentin 6 koh-
taan.235 HelHO ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. Näin ollen Helsingin käräjäoikeu-
den ja HelHO:n mielestä myös vakiintuneet merkit saavat suojaa TML 14 §:n 1 momentin 
7 kohdan nojalla vaikka TML:n esitöiden mukaan säännöksen tarkoituksena on ennem-
minkin mahdollistaa käytössä olevien merkkien myöhempi rekisteröinti ja vakiinnuttami-
nen eikä sinällään tarjota lisäsuojaa jo vakiintuneille merkeille.236 
2.3.3.4 Oikeutettu päämäärä 
 
Hakijan ei voine katsoa hakeneen merkkiä vilpillisessä mielessä silloin, kun tällä on jokin 
oikeutettu peruste hakea kyseisen kaltaista merkkiä. EUT katsoi, että hakija voi pyrkiä re-
kisteröinnillä oikeutettuun päämäärään muun muassa silloin, kun useat tuottajat käyttävät 
markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia 
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 Bumerang-ratkaisussa mielenkiintoista on toisaalta Helsingin käräjäoikeuden käyttämä sanavalinta, jon-
ka mukaan hakija ja tämän edustajat eivät olleet toimineet vilpittömässä mielessä (kurs. tässä). Tässä koh-
din voidaan esittää kysymys siitä, tarkoittaako ei vilpittömässä mielessä toimiminen samaa kuin vilpillisessä 
mielessä toimiminen. Kysymys voi vaikuttaa aluksi toisarvoiselta, mutta kieltävää vastausta saattaisi perus-
tella se, että Portugalia pyydettiin YTMA:n käännösvaiheessa korjaamaan nykyistä YTMA 52 artiklan 1 koh-
dan b alakohtaa koskeva portugalinkielinen käännös ”ei vilpittömässä mielessä” siten, että kyseisessä kään-
nöksessä on ilmaisu ”vilpillisessä mielessä”. Oikeuskirjallisuudessa Tsoutsaniksen mukaan tämä antaa sen 
kuvan, että vilpillisen mielen arvioinnissa ei voine tehdä sitä johtopäätöstä, että vilpillinen mieli olisi sama 
asia kuin ei vilpitön mieli vaan että kyseessä on rajatumpi tulkinta. Toisin sanoen, jos joku ei ole vilpittömäs-
sä mielessä, niin tämä ei yksinään riittäisi vilpillisen mielen edellytyksen täyttymiseen. Toisaalta Portugalille 
asetettu pyyntö kieliasun korvaamisesta saattaa myös perustua siihen, että eri käännösten välille ei haluttu 
pieniäkään eroavaisuuksia ihan vain selkeyden vuoksi (Tsoutsanis 2010, s. 66). TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohdan soveltamistilanteiden osalta olisi hyvä pitää kiinni yhtenevästä terminologiasta ja täten perusteluis-
sa olisi hyvä ilmaista asia niin, että hakija toimi vilpillisessä mielessä sen sijaan, että perusteluissa katsotaan, 
että hakija ei toiminut vilpittömässä mielessä.  
235
 Helsingin käräjäoikeus 3. os. 3.2.2006 nro 2863 (04/11131). 
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 HE 128/1962, s. 1-2. 
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merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu.237 Oikeute-
tusta päämäärästä voi olla kyse muun muassa silloin, kun hakija tietää rekisteröintihake-
musta jättäessään, että toinen, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään maini-
tusta merkistä kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin 
estääkseen tämän ulkoasun käytön.238 
 
EUT:n tarjoamassa esimerkissä hakijalla on oikeutettu päämäärä, jos se pyrkii merkin re-
kisteröimällä estämään uutta tulokasta kopioimasta merkkiä. Kyse on siis tilanteesta, jossa 
merkin hakija on ensin aloittanut käyttämään merkkiä, joka on sekoitettavissa toisen myö-
hemmin käyttöön ottaman merkin kanssa. Tämä tilanne on tuttu TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohdan sanamuodosta, jossa sama asia tulee käänteisesti ilmi. Säännöksen lopussa edelly-
tetään, että hakija ei ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin 
käyttämään. Sitä, voiko aiempaan käyttöön vetoaminen olla aina riittävää, käsitellään tä-
män tutkimuksen kolmannen kriteerin yhteydessä, kun tarkasteltavana on merkkien oikeu-
dellisen suojan asteen vertailu (luku 2.4). 
 
Oikeutetun päämäärän arviointia on pohdittu myös EUYT:n BIGAB-ratkaisussa. Siinä 
EUYT lausui, että hakijan vilpillisyyttä arvioitaessa huomioon voidaan ottaa myös rii-
danalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, jo-
hon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi.239 Hakijan vilpillistä 
mieltä saattaa siten osoittaa se, jos asiassa pystytään näyttämään, että hakijan merkkiä kos-
keva hakemus on keinotekoinen ja ettei se olisi looginen hakijan kaupallisen suunnitelman 
kannalta.240 Oikeutettua päämäärää tulee tällöin arvioida nimenomaan objektiivisesti. Ha-
kijan voidaan siten katsoa toimineen vilpillisessä mielessä siinäkin tapauksessa, että mer-
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 48. Oikeutettujen päämäärien huomioonottaminen on tuttua myös 
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OHIM:n käytännöstä 5014 C Michael Jacksonin nimikirjoituksella oleva kuviomerkki, OHIM CD 29.2.2012, 
kohta 47 sekä 5085 C POWER DISK, OHIM CD 21.3.2012, kohdat 71. 
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kin hakija itse katsoo että hän on ollut moraalisesti ja oikeudellisesti oikeutettu hakemaan 
merkkiä.241 
 
Kotimaisessa oikeuskäytännössä on pohdittu hakijan oikeutettua päämäärää myös torjunta- 
tai sarjamerkkien käyttöön suhteen. HelHO:n ratkaisussa 3.7.2014 T 1443 kyse oli riidasta, 
jossa B ja C olivat Helsingin käräjäoikeudelle laatimassaan kanteessa vaatineet, että vas-
taaja A:lle luokkiin 29, 30 sekä 31 rekisteröidyn HELMI-kuviomerkin rekisteröinti vahvis-
tetaan tapahtuneen muun muassa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan vastaisesti. A oli en-
nen tavaramerkkihakemuksen jättämistä lähettänyt B:lle ja C:lle kirjeen, jossa se oli vaati-
nut kantajia lopettamaan tunnusten HelmiMozza, mozzarellahelmi, Kaurahelmi ja 
Ruishelmi käyttämisen heidän markkinoimien tuotteiden pakkauksissa, koska A:lla on ol-
lut rekisteröidyt sanamerkit Helmi (luokat 29, 30 ja 32) ja Helmee (luokat 3, 29 ja 32), 
joita se on katsonut B:n ja C:n loukanneen. Tuo kirje osoitti A:n nimenomaisesti tienneen 
toisista merkeistä. Käräjäoikeuden ja HelHO:n mukaan HELMI-kuviomerkille oli siten 
lähtökohtaisesti tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu este. HelHO:n 
mukaan merkittävää oli kuitenkin se, että A:lla on HELMI-kuviomerkin rekisteröintihake-
muksen tekohetkellä ollut rekisteröidyt tavaramerkit Helmi ja Helmee, joita se on katsonut 
B:n ja C:n loukanneen. A nimittäin vetosi Helmi- ja Helmee -merkkien suojan laajentami-
seen eli siihen, että HELMI-kuviomerkki on niin sanottu torjunta- tai sarjamerkki. HelHO 
viittasi tässä vaiheessa oikeuskirjallisuuteen, jossa Salmi on todennut, että tavaramerkin 
haltija voi käyttää ja omaa käyttöään varten rekisteröidä merkkejä, jotka ovat toisiinsa se-
koitettavissa. Näillä niin sanotuilla torjunta- ja sarjamerkeillä haltija voi laajentaa sen mer-
kin suojaa, jota hän varsinaisesti käyttää.242 Edellä lausuttu huomioon ottaen HelHO katsoi, 
että Lapin Helmen voidaan katsoa HELMI-kuviomerkin rekisteröinnillä pyrkineen laajen-
tamaan Helmi- ja Helmee -tavaramerkkiensä suojaa. Näin ollen A:lla on ollut perusteltu 
aihe olettaa, että sillä on oikeus hakea rekisteröintiä kuviomerkille, joka sisältää sen rekis-
teröimän sanamerkin. HelHO siis katsoi, toisin kuin käräjäoikeus, että A:n ei voida katsoa 
hakeneen HELMI-kuviomerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka se on ollut tie-
toinen siitä, että B ja C ovat käyttäneet sanaa helmi omien tuotteidensa tunnuksena.243 
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Kyseisessä tapauksessa vilpillistä mieltä ei siis pystytty näyttämään toteen siitä syystä, että 
hovioikeuden mukaan rekisteröinninhakija oli rekisteröinyt HELMI-kuviomerkin niin sa-
nottuna torjunta- tai sarjamerkkinä laajentamaan aiempien sanamerkkiensä Helmi sekä 
Helmee suojaa. Tämän ratkaisun perusteella voidaan loogisesti päätellä, että jos väitetyssä 
vilpillisessä mielessä toiminut rekisteröinninhakija pyrkii laajentamaan aiemmin rekiste-
röimänsä merkin suojaa, tulisi näissä tapauksissa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaa koske-
va väite rekisteröintiä vastaan tai merkin mitätöimiskanne kohdistaa mahdollisuuksien mu-
kaan ensiksi tähän aiempaan merkkiin. 
Eräs mielenkiintoinen oikeudellisen päämäärän arviointi oli olennaisena tekijänä MaO:n 
ratkaisussa 14.7.2015 nro 502/15. Tässä tapauksessa merkin rekisteröintiä hakenut taho 
vetosi muun ohella siihen, että merkkiä aiemmin käyttänyt toimija ei olisi yhtiöjärjestyk-
sensä perusteella ollut oikeutettu rekisteröimään tavaramerkkejä taikka että sen yhtiöjärjes-
tys jollakin tavalla kieltäisi sitä saamasta oikeuksia tuloksiin kehityshankkeissa, joihin se 
osallistuu. MaO kuitenkin totesi, että tällaisilla seikoilla ei voida katsoa olevan merkitystä 
arvioitaessa sitä, onko merkin rekisteröintiä hakeva taho ollut TML 14 §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä. Tällainen ratkaisu on perusteltua. 
Vaikka yhtiö ei voikaan yhtiöjärjestyksensä mukaan hakea tavaramerkkiä, on silti aiheel-
lista antaa myös tällaisille toimijoille suojaa jatkaa jo käyttöön otetun merkin käyttöä ilman, 
että vilpillisessä mielessä toimiva toinen taho kaappaa rekisteröinnin kautta kyseisen mer-
kin itselleen. Mainitussa tapauksessa merkin Humsecgrid rekisteröintiä hakenut taho oli 
myös edellä kerrotulla tavalla ottanut heti merkin rekisteröintihakemuksen tekemisen jäl-
keen yhteyttä HumanSecurityGrid-merkkiä aiemmin käyttäneeseen tahoon ja vaatinut kor-
vausta rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa sekoitettavissa olevasta toisen merkin käy-
töstä. Rekisteröinninhakijalla ei voinut olla oikeutettua päämäärää tässä tapauksessa. 
Oikeutetun päämäärän arviointiin liittyen on mahdollista mainita vielä pari OHIM:n käy-
tännöstä esille noussutta seikkaa: hakijan lojaliteettivelvollisuus sekä hakijan aiempi histo-
ria. Oikeutettuna päämääränä voidaan nimittäin tuskin pitää sitä, että hakija on hakenut 
merkkiä vastoin lojaliteettivelvollisuutta, jonka kohteena on saman tai samankaltaisen 
merkin toinen käyttäjä.244 Lojaliteettivelvollisuuden osalta olennaisin kysymys on se, voi-
daanko merkin hakijan ja rekisteröintiä vastustavan tahon välillä olleen yhteistyön katsoa 
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luoneen perustellun odotuksen siitä, että hakijan ei olisi tullut hakea merkkiä ilman kään-
tymistä rekisteröintiä vastustavan tahon puoleen.245 Lojaliteettivelvollisuuden olemassa-
oloa arvioitaessa huomioon on otettava osapuolten välisen yhteistyön tausta ja mitä heidän 
välillään on sovittu tavaramerkkien käytöstä. 246  Lojaliteettivelvollisuuden tarkastelulla 
onkin yhtymäkohtia Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklaan ja YTMA:n järjestelmässä 
YTMA 8 artiklan 3 kohtaan. OHIM:n käytännössä hakijan oikeutetun päämäärän kyseen-
alaistamisessa voi toimia lisäksi apuna se, että hakija on aiemminkin hakenut oikeudetta 
rekisteröintiä muiden käyttämille tavaramerkeille.247 Tämä hakijan aikaisempaan toimin-
taan liittyvä seikka ei voi tietysti yksinään ratkaista sitä, onko hakija kyseessä olevassa 
tapauksessa hakenut merkkiä vilpillisessä aikomuksessa ilman oikeutettua perustetta. 
2.3.3.5 Tavaramerkin luonne 
 
EUT:n mukaan myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa haki-
jan vilpillistä aikomusta. Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen 
muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, 
jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalli-
set näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä sa-
maa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita.248  
 
Tämä edellytys tuntuu hieman erikoiselta. Eivätkö sellaiset merkit, jotka muodostuvat yk-
sinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta 
muodosta, tule riittävissä määrin huomioon otetuiksi YTMA 52 artiklan 1 kohdan a ala-
kohdan sekä TMD 3 artiklan 1e kohdan i-iii alakohtien perusteella?249 Kyseisten kohtien 
perusteella merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tu-
loksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muo-
                                                          
245
 R 582/2003-4 East Side Mario's, OHIM Fourth Board of Appeal 13.12.2004, kohta 23: “The essential 
question is, therefore, whether the relationship between the parties created a close enough link to suggest 
that it is fair to expect the CTM proprietor not to file an identical CTM application independently without 
giving the invalidity applicant prior information and sufficient time to take action against the contested 
CTM”. Ks.myös R 336/2007-2 Claire Fisher, OHIM Second Board of Appeal 13.11.2007, kohta 24; 3535 C 
EKOMATIC, OHIM CD, 30.8.2010, kohta 31 sekä 7569 C Outsource 2 India, OHIM CD 3.2.2015, s. 9-10. 
246
 3410 C SANBET, OHIM CD 1.2.2011, kohta 22-27. 
247
 R 2448/2010-4 AERMACCHI MILANO, OHIM Fourth Board of Appeal 25.2.2013, kohta 22; 5557 C GOLD 
CLASSIC, OHIM CD 28.2.2013, kohdat 28-29; 8489 C ALEXANDER WANG, OHIM CD 15.10.2014, kohdat 18; 
9235 C kuviomerkki, OHIM CD 28.11.2014, kohta 24 sekä 9317 C CHUNK, OHIM CD 10.12.2014, s.6. Katso 
myös analogisesti C-569/08 Internetportal, kohdat 71 ja 77. 
248
 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 50. EUT myös viittasi tässä julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen, kohta 
66. 
249
 Moscona 2010, s. 50.  
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dosta, ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi. TML:ssa 
vastaava säännös on 13 §:ssä. Jos kerta tällaisia merkkejä arvioidaan jo näiden säännöksien 
nojalla, joiden voi katsoa olevan näiden tilanteiden ensisijainen jäsentämismuoto, niin ky-
seisellä EUT:n lausumalla merkin luonteesta voi olla käytännön merkitystä vain hyvin har-
voin arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä. 250 EUT:n olisikin tullut selventää sitä, mikä on 
vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan säännöksen rekisteröin-
tiesteen / mitätöimisperusteen ja tavaran muotoa koskevien rekisteröintiesteiden / mitä-
töimisperusteiden suhde toisiinsa.251 
 
2.3.4 Johtopäätökset: aikomusta ei tulisi korostaa liikaa 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan tulkinnassa ei ole vanhastaan asetettu kovin paljon pai-
noarvoa hakijan aikomukselle vaan tämän toista merkkiä koskeva tietoisuus on ollut riittä-
vää. EUT:n ennakkoratkaisut C-529/07 Lindt Goldhase sekä C-320/12 Malaysia Dairy 
antavat kuitenkin sellaisen kuvan, että hakijan aikomus on hyvin kriittinen seikka määritet-
täessä tämän vilpillistä mieltä. Tietyllä tavalla asia onkin juuri näin. Hakijan aikomusta ei 
tulisi pitää aivan merkityksettömänä. Kyse on kuitenkin ennemminkin siitä, voidaanko 
kyseinen aikomus olettaa sen perusteella, että hakija on ollut tietoinen toisesta merkistä. 
Eikö nimittäin se, että hakija ensin tietää toisesta merkistä ja silti hakee kyseisen merkin 
kanssa sekoitettavan merkin rekisteröintiä, osoita sellaisenaan sitä, että hakija pyrkii estä-
mään kyseistä merkin käyttäjää käyttämästä tämän merkkiä?252 Tällainen tulkintakäytäntö 
on ollut käytössä myöhemmässä Saksan oikeuskäytännössä liittyen siellä aiemmin käyt-
töön otettuun aikomusta painottavaan ”Behinderungsabsicht”-doktriiniin.253 Tässä saksa-
laisessa oikeuskäytännössä on painotettu sitä, että edellytykset sen määrittämiseksi, oliko 
hakijalla aikomusta estää toista käyttämästä merkkiä, eivät saisi olla liian rajoittavia.254 
Tällainen mielipide on luettavissa rivien välistä myös julkisasiamies Sharpstonin asiassa C-
529/07 Lindt Goldhase antamasta ratkaisuehdotuksesta. Sharpstonin mukaan hakijan toista 
                                                          
250
 Tsoutsanis katsoo, että YTMA:n järjestelmässä kyseinen EUT:n lausuma voisi tulla sovellettavaksi siinä 
harvinaisessa tilanteessa, että merkki, joka muodostuu tavaran luonteenomaisesta muodosta, on voitu 
rekisteröidä sen takia, että se on käytössä tullut käytössä erottamiskykyiseksi YTMA 7 artiklan 3 kohdan 
tarkoittamalla tavalla. Tällöin vilpillistä mieltä koskeva rekisteröintieste tai mitätöimisperuste voisi toimia 
viimeisenä turvakeinona kilpailijoille estää kyseinen merkin rekisteröinti tai mitätöidä sen rekisteröinti. TMD 
tai TML eivät sisällä vastaavaa säännöstä. 
251
 Granmar 2009, s. 220. 
252
 Tsoutsanis 2010, s. 315. Tästä olisi nähdäkseni aiheellista pyytää EUT:lta ennakkoratkaisua.  
253 BPatG, 23.07.2008 - 28 W (pat) 193/07 sekä jo aiempi tapaus BPatG, 30.11.1999 - 27 W (pat) 99/99. Ks. 
lisäksi Tsoutsanis 2010, s. 194 sekä 315. 
254 BPatG, 23.07.2008 - 28 W (pat) 193/07: “Die Anforderungen an die Feststellung einer Behinderungsab-
sicht dürfen dabei nicht überspannt warden”. 
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merkkiä koskevan tietoisuuden osoittaminen muodostaa jo sellaisenaan asiayhteyden, ”jos-
sa asian ratkaisemiseksi ei välttämättä vaadita kovin paljon muuta näyttöä”.255 Näin ollen 
voitaisiin katsoa, että tietoisuuden lisäksi pohdittavan erityisen aikomuksen osoittamiselle 
ei tulisi asettaa liian suuria vaatimuksia. 
Kriittisintä olisi siis sen osoittaminen, että hakija on tiennyt tai tämän on katsottava tien-
neen toisesta merkistä silloin, kun tämä on tehnyt hakemuksen kyseisen merkin kanssa 
sekoitettavissa olevan merkin rekisteröimiseksi. Tämän lisäksi arvioinnissa olisi pohdittava 
etenkin sitä, oliko hakijalla mahdollisia oikeutettuja päämääriä hakemuksensa tekemiselle. 
Hakemuksen oikeutettuja päämääriä pohdittaessa merkitystä voi asettaa esimerkiksi sille, 
että onko hakija ottanut kyseisen merkin käyttöön ennen kuin toista merkkiä ryhdyttiin 
käyttämään sekä sille, että onko hakemus merkin rekisteröimiseksi looginen hakijan kau-
pallisen suunnitelman kannalta.256 Joissakin tilanteissa voi olla lisäksi hyvä pohtia sitä, 
mikä oikeudellisen suojan taso eli käytön laajuus ja kesto toisella merkillä oli hakemuksen 
tekohetkellä. Näissä tilanteissa toinen merkki voi saada suojaa myös vakiintumisen kautta. 
Myös tavaramerkin luonteella voi poikkeuksellisesti olla vaikutusta vilpillisen aikomuksen 
arvioinnissa, jos merkki koostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, vaikkakin tavara-
merkin luonteen vaikutusta merkin rekisteröimis- tai mitätöimisedellytyksiin lienee tarkoi-
tuksenmukaisinta arvioida TML 13 §:n valossa. 
 
Jos edellä sanottua sovelletaan MaO:n tässä tutkimuksessa ongelmalliseksi koettuun rat-
kaisuun 18.11.2014 nro 810/14, niin painoarvoa pitää asettaa sen arvioimiselle, miten va-
kuuttavasti esitetty näyttö tukee sitä, tiesikö hakija tai onko tämän oletettava olleen tietoi-
nen toisesta CROSSFIT-merkistä. Jos vastaus on myöntävä, tulisi tämän jälkeen arvioida 
etenkin sitä, oliko CROSSFIT-merkin hakeminen vuonna 2004 loogista hakijan toiminnan 
kannalta ja perustuiko hakeminen näin tämän oikeutettuihin päämääriin. Kantajien, eli väi-
tetyssä vilpillisessä mielessä haetun merkin rekisteröinnin mitätöimistä hakevan tahon, 
mielestä tässä tapauksessa merkittävää oli lisäksi se, että vastaajat olivat lähettäneet 
5.1.2013 kantajien lisenssinsaajille sähköpostitse myyntitarjouksen, jossa vastaajat olivat 
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 Ks. julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus asiassa C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 65. 
256
 Olisiko vilpillisessä mielessä tehdyissä tavaramerkkiriidoissa järkevintä kääntää vaatimus todistustaakas-
ta siinä vaiheessa, kun kyse on hakijan subjektiivisesta aikomuksesta? Jos toinen osapuoli pystyy ensin näyt-
tämään riittävästi toteen, että hakija hakemuksen tekohetkellä tiesi tai tämän on täytynyt tietää toisesta 
merkistä, siirtyisi tällöin todistustaakka hakijalle sen osoittamiseksi, että hänellä oli oikeutettu päämäärä 
merkin hakemiselle eikä pyrkinyt rekisteröimään merkkiään suhtautuen piittaamattomasti toisen merkkiä 
koskevaan käyttöön. Vai halutaanko vilpillistä mieltä koskeva rekisteröintieste ja merkin mitätöimisperuste 
pitää soveltamisalaltaan niin tiukkana, että vain painava näyttö sekä tietoisuudesta että vilpillisestä aiko-
muksesta objektiivisesta näkökulmasta on riittävää?  
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uhanneet aloittaa liiketoiminnan Suomessa hallussaan olevalla CROSSFIT-tavaramerkillä, 
jos tarjousta ei hyväksytä määräaikaan mennessä. Mielestäni oli hyvä, että MaO ei nimen-
omaisesti viitannut tähän perusteluissaan, koska kyseinen myyntitarjous oli tehty yhdeksän 
vuotta sen jälkeen kun kansallinen merkki oli rekisteröity. Tämän ajan kulumisen takia se 
ei siten voi juurikaan tarjota lisävalaistusta siihen, oliko hakijalla hakemusta tehdessään 
vuonna 2004 aikomuksena estää toista käyttämästä merkkiä tai aikomusta perusteettomasti 
hyötyä merkin rekisteröinnistä. 257  Tilanne oli kokonaan erilainen MaO:n ratkaisussa 
14.7.2015 nro 502/15, jossa merkin Humsecgrid rekisteröintiä hakenut taho oli heti merk-
kiä koskevan rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen ottanut saman kuukauden aikana 
yhteyttä merkin HumanSecurityGrid-merkkiä aiemmin käyttäneeseen tahoon ja vaatinut 
korvausta tästä rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa sekoitettavissa olevasta toisen mer-
kin käytöstä. 
Kaiken kaikkiaan ottaen huomioon koko CROSSFIT-riidan, on kyseisessä tapauksessa 
mielestäni kyse enemmänkin siitä, olisiko kansallinen merkki CROSSFIT tullut mitätöidä 
käyttämättömyyden takia (TML 26 §:n 2 momentti) eikä vilpillisessä mielessä tehdyn ha-
kemuksen takia.258 Huomionarvoista on myös se, että tätä tutkimusta tehtäessä MaO:n 
CROSSFIT-ratkaisusta on valitus vireillä KKO:ssa.259  
Lopuksi on aiheellista lyhyesti pohtia vielä sitä, onko Suomessa tehty niin sanotusti vääriä 
ratkaisuja niiden tapausten osalta, jossa on pohdittu vain hakijan tietoisuutta eikä tämän 
hakemuksen tekohetkellä olevia aikomuksia. Suomessa on tuomioistuimissa arvioitu TML 
14 §:n 1 momentin 7 kohdan tietoisuusvaatimusta pääasiassa sen mukaan, tiesikö hakija tai 
onko tämän oletettava olleen tietoinen toisesta merkistä ilman laajempaa pohdintaa hakijan 
                                                          
257 EUYT:n asiaa T-291/09 Pollo Tropical koskevassa ratkaisussa esittämän kannanoton mukaan se, että 
tavaramerkin haltija vaatii toiselta toimijalta korvausta merkkiä koskevien oikeuksien luovutuksesta, ei voi 
yksinään osoittaa hakijan hakemushetkellä olevaa vilpillistä mieltä, vaikka kyseinen summa olisikin huomat-
tava. Ks. T-291/09 Pollo Tropical, kohta 88; T-327/12 Simca, kohta 72; 8836 C Planio, OHIM CD 21.5.2014, 
s.10-11. Tällainen korvausvaatimus voi kuitenkin muiden tekijöiden tukemana osoittaa merkin haltijan vilpil-
listä mieltä hakemuksen tekohetkellä. Ks. esim. 5557 C GOLD CLASSIC, OHIM CD 28.2.2013, kohdat 29-30; 
8723 C GhanaFresh-kuviomerkki, OHIM CD 31.10.2014, kohdat 32 ja 34. Sama koskee myös sitä, että merkin 
hakija on rekisteröinnin jälkeen aggressiivisella tavalla ehdottanut franchise-yhteistyötä. Ks. 5824 C Daffy's 
High Fashion, OHIM CD 19.10.2012, kohta 48. 
258
 Oma asiansa on tietysti se, oliko kantajalla enää mahdollisuutta nostaa käyttämättömyyteen perustuvaa 
kannetta vaan turvautuiko tämä viimeisenä mahdollisuutena TML 14 §:n 1 momentin 7 kohtaan. Kanne 
nostettiin 2.9.2013 ja MaO:n mukaan vastaajat eivät olleet aloittaneet kansallisesti rekisteröidyn CROSSFIT-
merkin käyttöä ennen vuotta 2013. Tämän perusteella ei voi varmasti sanoa, että olisiko TML 26 §:n 2 mo-
mentti soveltunut asiaan. 
259
 Asiaa käsitellään KKO:ssa diaarinumerolla S2015/77. Näin ollen MaO:n ratkaisu 18.11.2014 T 810/14 ei 
ole vielä lainvoimainen. 
82 
 
aikomuksista.260 Toisaalta luultavasti se, että osapuolet olisivat tienneet aikomusta koske-
vasta edellytyksestä, olisi vaikuttanut asiassa olevaan argumentointiin ja esitetyn näytön 
määrään. Mielestäni esitettyyn pohdinnan aiheeseen on lähtökohtaisesti vastattava kieltä-
västi. Voisi olettaa, että lähes kaikissa tapauksissa tavaramerkin rekisteröinti olisi estynyt 
tai se olisi mitätöity myös silloin, jos kyseisissä tapauksissa olisi otettu huomioon hakijan 
aikomus. Tässä voidaan mainita esimerkiksi HelHO:n ratkaisun 6.10.2005 T 3222 olosuh-
teet. Tapauksessa tilanne oli se, että yksinmyyntisopimuksen saamatta jäämisen seuraukse-
na hakija haki toisen merkkiä ja rekisteröinnin saamisen jälkeen hakija kielsi heti kanteella 
aiemman merkin käyttäjää käyttämästä merkkiä ja vaati tätä suorittamaan itselleen vahin-
gonkorvausta. Hakijan tarkoituksena oli näin ollen loogisesti ajatellen hyötyä merkin tun-
nettuudesta, estää toista käyttämästä merkkiä ja saada tältä taloudellista hyötyä. Hakijalla 
ei voida katsoa olleen mitään hyväksyttävää kaupallista logiikkaa hakemuksensa teon taus-
talla. Vaikuttaakin siltä, että kyse on siten ollut useimpien kotimaisten tapauksien osalta 
päätöksen perusteluihin liittyvästä seikasta.261 Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että jokin tai 
useampi tapauksista olisi saanut erilaisen lopputuloksen. 
 
2.4 Kolmas kriteeri: rekisteröitäväksi haetun merkin ja siihen se-
koitettavissa olevan toisen merkin oikeudellisen suojan aste  
 
2.4.1 TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta: aiemmuusedellytys 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa edellytetään sitä, että hakija ei ole käyttänyt merkki-
ään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään. Toisin sanoen sen, joka vas-
tustaa tavaramerkin rekisteröintiä, tulee osoittaa käyttäneensä omaa merkkiään aiemmin 
kuin rekisteröinnin kohteena olevaa merkkiä ryhdyttiin käyttämään. Jos hakija on käyttänyt 
haettua merkkiä aiemmin kuin toinen, ei TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta voi tulla sovel-
lettavaksi.  
 
Tämä edellytys on kotimaisessa oikeuskäytännössä muodostunut vain poikkeuksellisesti 
esteeksi säännöksen soveltamiselle.262  Koska säännös tulee käytännössä sovellettavaksi 
                                                          
260
 Tällainen lähestymistapa on ollut totuttua pohjoismaisessa siviilioikeudessa sivullisuojaa koskevissa edel-
lytyksissä. Sivullissuojakysymyksissä niin sanotun perustellun vilpittömän mielen suojan edellytyksenä on 
ollut se, että henkilö ei tiennyt tai tämän ei olisi pitänytkään tietää tiettyjen asioiden oikeasta tilasta. ”Tiesi 
tai piti tietää” -kriteeriä on siis arvioitu pääasiassa objektiivisten mittapuiden mukaan ilman arviointia haki-
jan subjektiivisista aikomuksista. Ks. Kartio 2001, s. 696 sekä myös Pihlajarinne 2009, s. 350. 
261
 Ks. Oker-Blom 2008, s. 521-522. 
262 Ks. KHO 25.9.2002 T 2297. 
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vain väitteestä, olisi hyvin harvinaista, että osapuoli lähtisi käymään oikeutta silloin, jos 
tämä ei olisi aidosti käyttänyt merkkiään ennen kuin riidanalaisen merkin hakija on sitä 
käyttänyt. Ainoastaan sellaiset epäselvät tilanteet, joissa merkkien käytön alkamisen välillä 
on vain vähän aikaa, voivat muodostua ratkaiseviksi. Tällöinkin kyse on esitetyn näytön 
vahvuudesta. Tästä on esimerkkinä KHO:n ratkaisussa 17.9.1999 T 2525 oleva aiem-
muusedellytyksen arviointi. Tapauksessa merkin hakija P oli kertonut, että hän oli myynyt 
koruja tavaramerkillä Cabouchon jo toukokuusta 1991. P:n mukaan hän oli myynyt koruja 
myyjäisissä ja kirpputoreilla käytettyjen arvokorujen kauppana. Toisaalta samaa merkkiä 
käyttävä ulkomainen yhtiö osoitti, että he olivat hakeneet Iso-Britanniassa rekisteröintiä 
sanamerkille Cabouchon jo elokuussa 1991 ja että se oli rekisteröity marraskuussa 1993. 
Ranskassa heidän merkkinsä oli rekisteröity heinäkuussa 1993. Suomessa yhtiö aloitti lii-
ketoiminnan 1993. KHO myönsi, että oli mahdotonta tehdä täsmällistä johtopäätöstä siitä, 
kumpi osapuoli oli käyttänyt merkkiä ensin perustuen näihin päivämääriin. KHO kuitenkin 
totesi, että yhtiön esittämät tiedot perustuivat todisteelliseen asiakirja-aineistoon kun taas P 
ei ollut esittänyt mitään näyttöä omista tiedoistaan. KHO ei voinut muutenkaan pitää us-
kottavana, että P olisi myyjäisissä ja kirpputoreille markkinoinut myytäviä käytettyjä koru-
ja P:n mainitsemalla tavaramerkillä. 
 
Asia on tietysti eri, jos uudemman merkin rekisteröinninhakija pystyy osoittamaan, että 
aiemmin käytetty sama merkki olisi luovutettu tai muulla tavalla siirtynyt hänelle. Tällöin 
väitteentekijällä tai jo rekisteröidyn merkin mitätöimiskanteen tekijällä ei voi katsoa olevan 
parempaa oikeutta merkkiin. Pelkkä merkin hallinnan siirtymiseen liittyvä, asiakirja-
aineistoon perustumaton väite ei luonnollisesti ole riittävää.263 Merkin siirtymisestä täytyy 
olla jonkinlaista tosiasiallista objektiivista näyttöä.264 
2.4.2 EUT:n lausuma merkkien oikeudellisen suojan asteesta 
EUT lausui antamassaan ennakkoratkaisussa C-529/07 Lindt Goldhase, että hakijan vilpil-
listä mieltä arvioidessa on huomioitava myös se, minkälainen oikeudellisen suojan aste 
toisen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä oli hakemuksen tekohetkellä. EUT:n 
mukaan arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon se, miten 
vakiintunut (”extent of the reputation enjoyed”) merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen 
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 Ks. KHO 25.9.2002 T 2297. 
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 Tästä toimii malliesimerkkinä EUYT:n 26.2.2015 antama ratkaisu asiassa T-257/11 COLOURBLIND. Ks. 
lisäksi kyseistä ratkaisua koskeva artikkeli Torelli 2015. 
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rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin.265 Sillä, miten vakiintunut merkki on, 
voitaisiin näet perustella hakijan intressi sen varmistamiseksi, että sen merkki saa laajem-
paa oikeudellista suojaa.266 
 
Myös tämä kriteeri edellyttää toisen merkin tunnettuuden huomioimista riidanalaisen mer-
kin hakemishetkellä. Tärkeintä tässä kriteerissä on kuitenkin huomata se, mitä EUT lausuu 
haetusta merkistä.  EUT:n mukaan merkin hakija voi puolustautua vilpillistä mieltä koske-
vilta väitteiltä esittämällä, että sen merkki nauttii merkittävää tunnettuutta. EUT näyttää 
ottavan tässä sellaisen kannan, jossa tärkeämpää on se, millä vahvuudella merkkejä on käy-
tetty kuin se, milloin merkkejä on käytetty.267 Tässä mielessä EUT:n antama oikeusohje 
eroaa hieman siitä, mihin esimerkiksi Suomessa on TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan 
aiemmuusedellytyksen osalta totuttu.  
2.4.3 Johtopäätökset: ehdottoman aiemmuusedellytyksen hyl-
kääminen? 
On mielenkiintoista huomata se, mikä ero on TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan aiem-
muusedellytyksellä sekä EUT:n ennakkoratkaisussa C-529/07 Lindt Goldhase lausutulla 
oikeusohjeella. Vaikuttaa siltä, että EUT varoi antamasta sellaista oikeusohjetta, että haki-
jan vilpillinen mieli ei voi missään tapauksessa olla kyseessä silloin, jos hakija on käyttä-
nyt merkkiä ennen kuin toista merkkiä ryhdyttiin käyttämään. EUT painottaakin enemmän 
sitä, millä vahvuudella merkkejä on käytetty kuin sitä, milloin merkkejä on käytetty. Tämä 
on ymmärrettävää niiden olosuhteiden valossa, jotka olivat vallalla C-529/07 Lindt Gold-
hase -tapauksessa. Siinähän merkin hakija (Lindt) ja väitetty loukkaaja (Hauswirth) olivat 
molemmat käyttäneet kyseistä kolmiulotteista suklaapupua useiden vuosikymmenten ajan 
ennen kuin Lindt haki suklaapupun muodon rekisteröintiä.268 
 
Näin ollen EUT:n tulkintaohjeen mukaan ei voida poissulkea sitä, että hakemuksen teko-
hetkellä oleva vilpillinen mieli voisi olla kyseessä myös siinä tapauksessa, jossa hakija 
pystyy näyttämään, että on käyttänyt merkkiä aikaisemmin kuin toista merkkiä ryhdyttiin 
käyttämään. Edellytyksenä tällaiselle ratkaisulle on kuitenkin se, että toisen merkin maine 
on muodostunut suuremmaksi kuin hakijan käyttämän merkin siinä vaiheessa kun hakija 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 51. 
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 C-529/07 Lindt Goldhase, kohta 52. 
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 Tsoutsanis 2010, s. 326. 
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 Tsoutsanis 2010, s. 326. 
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hakee rekisteröintiä omalle merkilleen.269 Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että tällainen 
ratkaisu ei välttämättä ole kovinkaan kohtuuton, koska silloin tavaramerkin hakija on itse 
laiminlyönyt merkin oikea-aikaisen rekisteröinnin ajoissa ja rekisteröinyt sen vasta kun 
toinen merkki on saavuttanut parempaa suojaa.270  
 
Edellä sanotusta huolimatta on todettava, että vilpillisessä mielessä tehdyissä tavaramerk-
kirekisteröinneissä tilanne lienee yleensä se, että merkin rekisteröintiä vilpillisessä mieles-
sä hakenut taho on aloittanut hakemansa merkin käytön myöhemmin kuin tuon merkin 
kanssa sekoitettavissa olevan toisen merkin käyttö on aloitettu. Itseasiassa lienee yleistä, 
että rekisteröintiä vilpillisessä mielessä hakeva taho ei ole käyttänyt haettua merkkiä ollen-
kaan ennen merkin hakemista. Kuitenkin TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan aiem-
muusedellytystä ei tulisi arvioida tiukan ehdottomasti. Näin ollen TML 14 §:n 1 momentin 
7 kohdan säännös voi tulla sovellettavaksi vaikka toinen ei pystykään osoittamaan sitä, että 
on aloittanut merkin käytön aiemmin kuin haetun merkin käyttö on aloitettu. Viime kädes-
sä on siten arvioitava sitä, minkälainen oikeudellisen suojan aste toisen merkillä ja rekiste-
röitäväksi haetulla merkillä oli hakemuksen tekohetkellä.  
2.5 Neljäs kriteeri: suostumuksen puuttuminen siltä, jolla on pa-
rempi oikeus merkkiin 
 
TML 14 §:n 2 momentin mukaan suostumus voi poistaa TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan 
soveltamisen tarpeen. Näin ollen tavaramerkin rekisteröimistä hakeva taho ei ole voinut 
hakea merkkiä vilpillisessä mielessä silloin, jos merkin rekisteröimiselle on suostumus siltä, 
jolla on niin sanotusti parempi oikeus kyseiseen merkkiin. Yleensä kyse on suostumuksen 
saamisesta siltä, joka on ottanut haettuun merkkiin sekoitettavissa olevan merkin käyttöön 
ennen kuin haettu merkki on otettu käyttöön. On aihetta korostaa sitä, että suostumuksen 
on mahdollisia riitatilanteita ajatellen oltava aito ja täsmällisesti dokumentoitu. Riittävänä 
ei voi luonnollisesti pitää sitä, että hakija väittää, että on saanut suostumuksen, mutta mi-
kään näyttö ei puolla tätä suostumuksen olemassaoloa.271  
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 Tämä voinee kuitenkin herättää pohdinnan sen suhteen, että onko toisen merkin katsottava tällöin va-
kiinnutetun vilpillisessä mielessä ja voidaanko tätä arvioida TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan kautta. 
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 Tsoutsanis 2010, s. 326 sekä 339. 
271
 Ks. kotimaisesta oikeuskäytännöstä HelHO:n ratkaisu 6.10.2005 T 3222. Siinä HelHO ei muuttanut Hel-
singin käräjäoikeuden ratkaisua 3. os. 9.1.2004 nro 559 (02/33419), jossa osapuolilla ei katsottu olevan 
voimassa mitään sopimusta, jonka perusteella hakijan olisi katsottu saaneen suostumuksen merkin rekiste-
röintiin. Ks. lisäksi OHIM:n käytännöstä esim. 6163 C BADAGONI, OHIM CD 12.2.2013, kohta 46; 461 C FIRST 
DEFENSE, OHIM CD 2.5.2013, kohta 40 sekä 8185 C BIERKÖNIG, OHIM CD 28.10.2014, s. 10-12. 
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Vaikkakaan seuraava pohdinta ei suoranaisesti liity merkkiä hakevan tahon vilpillisen mie-
len olemassaoloon, on mielestäni syytä tuoda esille TML:n esitöiden lausuma siitä, että 
suostumus ei voisi absoluuttisesti antaa hakijalle mahdollisuutta rekisteröidä merkkiä. Näi-
den esitöiden mukaan rekisteröinti olisi suostumuksesta huolimatta evättävä silloin, kun 
kaksi eri elinkeinonharjoittajaa (hakija ja suostumuksen antaja) tulisi käyttämään identtisiä 
merkkejä samoja tai samankaltaisia tavaralajeja varten ja yleisölle aiheutuisi erehtymisvaa-
ra.272 Se, miten tätä arvioitaisiin hakemuksen tekohetkellä, on hieman kyseenalaista. Tuli-
siko tällöin rekisteröintiviranomaisen pyytää suostumuksen antajalta lausunto siitä, että 
tämä ei suostumuksen annettuaan tule enää itse käyttämään sellaista merkkiä, joka on 
identtinen verrattuna haettuun merkkiin? Jos tällaista lausuntoa ei saada, niin onko tällöin 
rekisteröinti evättävä edellä viitattuun komiteanmietinnössä esitettyyn kantaan vedoten? 
Kyseiset tilanteet, joissa toinen antaa toiselle luvan kyseisen kaltaisen merkin rekisteröimi-
seen, mutta haluaa kuitenkin itse käyttää identtistä merkkiä, lienevät kuitenkin käytännössä 
hyvin harvinaisia.  
3. Lopuksi 
3.1 Yhteenveto 
 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta säätelee vilpillisessä mielessä haetun tavaramerkin rekis-
teröintiä. Tässä tutkimuksessa on vakiintuneisiin oikeuslähdeopillisiin sääntöihin nojautuen 
selvitetty TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan merkityssisältöä keskittyen tavaramerkin 
kaappaustilanteisiin. Näissä tilanteissa hakija pyrkii merkin rekisteröintiä hakemalla kaap-
paamaan vilpillisessä mielessä itselleen sellaisen tavaramerkin, jota ei ole rekisteröity tai 
vakiinnutettu Suomessa, mutta jonka on katsottava kuuluvan toiselle. TML 14 §:n 1 mo-
mentin 7 kohta on ollut olemassa sellaisenaan Suomen tavaramerkkioikeudessa jo lähes 
viisikymmentä vuotta ja sille on tässä ajassa muodostunut suhteellisen vakiintunut oikeus-
käytäntö.  
Suomen tavaramerkkioikeudessa ei voi liikaa korostaa EU-oikeuden vaikutusta. Se näkyy 
myös tämän tutkimuksen aiheessa. EUT on antanut TMD:n vilpillisessä mielessä haettua 
tavaramerkkirekisteröintiä koskevasta rekisteröintiesteestä ja mitätöimisperusteesta kaksi 
merkittävää ennakkoratkaisua: C-529/07 Lindt Goldhase sekä C-320/12 Malaysia Dairy. 
Ennakkoratkaisu C-529/07 Lindt Goldhase koski ensisijassa YTMA:n vilpillistä tavara-
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merkkirekisteröintiä koskevan säännöksen tulkintaa, mutta EUT vahvisti C-320/12 Malay-
sia Dairy -ratkaisussa, että samat tulkintaohjeet ovat relevantteja myös TMD:n osalta ja 
siten kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten tavaramerkkilakien osalta. Nämä EUT:n anta-
mat ratkaisut ovat toistensa kanssa yhteneväiset ja niiden on siten katsottava olevan sillä 
tavalla yleistettävissä, että ne ovat oikeuslähdeopillisesti kansallisen lain yläpuolella ja 
täten kansallisten tuomioistuinten noudattamisvelvollisuuden alaisia silloin, kun kansalli-
sessa tavaramerkkioikeudessa on vilpillisessä mielessä haettua merkkiä koskeva rekiste-
röintieste tai mitätöimisperuste. Kyseiset EUT:n ratkaisut on siten otettava huomioon TML 
14 §:n 1 momentin 7 kohdan tulkinnassa.  
Tässä tutkimuksessa on asetettu neljä kriteeriä, joita on arvioitava koskien vilpillisessä 
mielessä haettuja tavaramerkkirekisteröintejä: (1) hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että 
toinen käyttää samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista 
merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan; (2) hakijan aiko-
mus; (3) rekisteröitäväksi haetun merkin ja siihen sekoitettavissa olevan toisen merkin oi-
keudellisen suojan aste sekä (4) suostumuksen puute siltä, jolla on katsottava olevan pa-
rempi oikeus merkkiin.  
Ensimmäinen kriteeri koostuu kolmesta eri alakohdasta, jotka ovat tietoisuus, toisen mer-
kin käyttö sekä merkkien samankaltaisuus. Tietoisuus voi perustua joko hakijan konkreet-
tiseen tietoisuuteen eli näytön perusteella hakija on varmasti tiennyt toisesta merkistä tai se 
voi olla oletettua tietoisuutta eli että hakijan on oletettava tienneen toisesta merkistä. Usein 
tietoisuutta on arvioitava kokonaisharkintana. Tämä tietoisuutta koskeva alakohta on kriit-
tinen edellytys vilpillisen mielen arvioinnissa. Asiassa on riittävällä tavalla näytettävä, että 
hakija on tiennyt tai tämän on oletettava tienneen toisesta merkistä hakiessaan rekisteröin-
tiä merkille, joka on sekoitettavissa tuohon toiseen merkkiin. Toista merkkiä koskevalle 
käyttöedellytykselle ei ole tarpeen asettaa rajoituksia käytön alueellisuuden suhteen. Näin 
ollen on riittävää, että toisen merkin käyttö on tapahtunut Suomessa tai vain ulkomailla. 
Käyttöä koskevaa merkityssisältöä olisi tarpeen tullen arvioitava joustavasti ja keskeytyk-
set merkin käytössä voisivat olla poikkeuksellisesti hyväksyttäviä. Haetun ja toisen merkin 
samankaltaisuuden asteen arvioinnissa taas olisi aidosti noudatettava EUT:n käytäntöä 
koskien TMD 4 artiklan 1 kohtaa sekä 5 artiklan 1 kohtaa.  
Toinen kriteeri koskee hakijan aikomusta. Hakijan aikomuksen korostaminen on suhteelli-
sen uutta, koska Suomessa on totuttu perinteisesti arvioimaan vain hakijan tietoisuutta il-
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man erityistä pohdintaa tämän aikomuksesta. Tässä tutkimuksessa kuitenkin suositellaan, 
että hakijan aikomukselle ei tulisi asettaa liikaa painoarvoa. EUT:n C-529/07 Lindt Gold-
hase -ratkaisua tulisi ennemminkin tulkita siten, että hakijan vilpillinen aikomus voisi olla 
johdettavissa siitä, että esitetyn näytön perusteella tämä on tiennyt tai tämän on oletettava 
tienneen toisesta merkistä ja tällä ei voi katsoa olleen oikeutettua päämäärää merkkiä kos-
kevalle hakemukselle. Joissakin tilanteissa myös toisen merkin oikeudellisen suojan tason 
sekä haetun merkin luonteen arviointi voi olla tarpeellista. 
Kolmas kriteeri koskee haetun sekä toisen merkin oikeudellisen suojan astetta. Oikeudelli-
sen suojan astetta arvioiva kriteeri tarkoittaa pientä poikkeusta siihen Suomessa totuttuun 
ja TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodosta esille käyvään seikkaan, jonka mukaan 
kyseinen säännös ei voi tulla sovellettavaksi, jos hakija käytti haettua merkkiä ennen kuin 
toinen käytti sitä. EUT:n mukaan hakija on poikkeuksellisesti saattanut toimia vilpillisessä 
mielessä myös silloin kun se on ottanut riidanalaisen merkin ensiksi käyttöön. Edellytyk-
senä tälle on se, että käyttöön ottamisen ja merkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 
välisenä aikana toisen käyttämä, kyseiseen rekisteröitävään merkkiin sekoitettavissa oleva 
merkki, on saavuttanut paremman oikeudellisen suojan tason. 
Neljäntenä kriteerinä on suostumuksen puuttuminen. Hakijan ei voi katsoa hakeneen mer-
kin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä silloin kun tämä on saanut rekisteröintiä varten ai-
don suostumuksen siltä, jolla voi katsoa olevan parempi oikeus kyseiseen merkkiin. Pa-
remman oikeuden omaava toimija on yleensä sellainen, joka on ottanut haettuun merkkiin 
sekoitettavissa olevan merkin käyttöön ennen kuin kyseinen haettu merkki on otettu käyt-
töön.  
EUT:n antamalla ennakkoratkaisulla C-529/07 Lindt Goldhase on ollut suuri merkitys 
määritettäessä edellä mainittuja kriteerejä. Vaikka kyseistä ennakkoratkaisua voidaan kriti-
soida etenkin siinä ehdotetun aikomusta koskevan kriteerin osalta, voi EUT:n kuitenkin 
katsoa onnistuneen ennakkoratkaisussaan ainakin yhdessä mielessä. EUT ei nimittäin läh-
tenyt määrittelemään vilpillistä mieltä suurpiirteisillä määritelmillä, kuten kuvaamalla sitä 
hyvän liiketavan vastaiseksi menettelyksi, jotka olisivat vain tuoneet enemmän tulkinnan-
varaisuuksia tavaramerkkioikeudelliseen vilpillisen mielen käsitteeseen. Tällaisten suur-
piirteisten määritelmien käyttö oli tavanomaista OHIM:n käytännössä ennen EUT:n anta-
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maa C-529/07 Lindt Goldhase-ennakkoratkaisua.273 Toisaalta on muistettava, että vilpilli-
sen mielen käsitettä ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä määrittelemään täysin tyhjentävästi. 
EUT painotti tätä seikkaa lausumalla, että vilpillistä mieltä on arvioitava kokonaisvaltai-
sesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät. 
Vilpillisen mielen onkin katsottava olevan niin sanottu kameleonttisana, joka saa viime 
kädessä sisältönsä ja rajansa toimintaympäristöstään eli kulloinkin kyseessä olevassa tapa-
uksessa olevista olosuhteista.274  
Koska kuitenkin myös EUT:n C-529/07 Lindt Goldhase on hyvin tulkinnanvarainen, voi se 
johtaa siihen, että kansalliset tuomioistuimet painottavat edelleen omaan oikeustraditioonsa 
sopivia tulkintakäytäntöjä. Ristiriitaisena kysymyksenä voi pitää etenkin sitä, kuinka tiu-
kasti on arvioitava hakijan ”epäoikeudenmukaista” aikomusta koskevaa edellytystä. Yhte-
näisempi tulkintakäytäntö kaikkialla edellyttäisi EUT:n antamaa muuta käytäntöä tavara-
merkkioikeudellisesta vilpillisen mielen käsitteestä.275 
3.2 TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon muutostarve 
 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuoto ei enää vastaa todellista oikeustilaa. Ongel-
mallisinta sanamuodossa on se, että se ei ollenkaan mainitse hakijan vilpillistä mieltä. Sen 
sijaan siinä mainitaan hakijan tietoisuus, joka ei siis tässä tutkimuksessa käsitellyn EUT:n 
C-529/07 Lindt Goldhase -ennakkoratkaisun mukaisesti vielä yksinään täytä vilpillisen 
mielen edellytystä.276 Lisäksi voidaan pohtia, onko edellä esitetyn perusteella säännöksessä 
tarpeen mainita vaatimusta siitä, että hakija ei ole käyttänyt kyseistä merkkiä ennen kuin 
toista merkkiä ryhdyttiin käyttämään. Lienee parasta, että säännös olisi TMD 3 artiklan 2 
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 Ks. määritelmistä C000053447/1 Trillium, OHIM CD 28.3.2000, kohta 11; 466C 000659037/1 Daawat, 
OHIM CD 28.6.2004, kohta 8; 528C 002222313/1 Rubinfuji, OHIM CD, 9.8.2004, kohta 12; 813 Naked, OHIM 
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min siteerattu OHIM:n käytännössä. Ks. esim. 8126 C mobilPay, OHIM CD 18.6.2014. 
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 Ks. Harrison v. Teton Valley Trading Co [2004] EWCA Civ 1028, 27.7.2004, kohta 19, jossa Mr. Justice 
Pumfrey toteaa, että: “The words 'bona fide' or 'good faith' are what are sometimes called 'chameleon 
words' and take their content from the colour from their surroundings”.  
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 Ks. myös Moscona 2010, s. 50.  
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 Lisäksi on aiheellista korjata TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuotoa myös siitä syystä, että muun 
muassa EUYT:lla on ollut viime aikoina halu laajentaa vilpillistä tavaramerkkirekisteröintiä koskevan sään-
nöksen soveltamisalaa myös muihin kuin perinteisiin toisen merkin kaappausta koskeviin tilanteisiin. Näistä 
esimerkkinä voidaan mainita tavaramerkin hakeminen tavaramerkin käyttämättömyyssääntöjen kiertämi-
seksi. Ks. tämän osalta T-136/11 Pelikan, kohdat 36 ja 46.  
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kohdan d alakohdan kaltainen yleislauseke. Toinen vaihtoehto on edellä Tsoutsaniksen 
esittämällä tavalla ottaa käyttöön sekä TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta että TMD 4 
artiklan 4 kohdan g alakohta. 
Tässä kohdin voidaan kuitenkin kysyä, että onko sanamuotoa tarpeen muuttaa? Eikö ole 
riittävää, että säännöstä sovellettaessa otetaan huomioon EUT:n TMD 3 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa sekä 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa mainittua vilpillisessä mielessä teh-
tyä tavaramerkkirekisteröintiä koskevat tulkintaohjeet? Toisin sanoen, miksi lainmuutosta 
tarvitaan, jos tuomioistuimet noudattavat jo käytännössään direktiivin mukaista tulkintaa. 
Näinhän Suomessa on nyt viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tehty. 
TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon muutostarvetta TMD:n mukaiseksi voi 
perustella useammalla seikalla. Ensimmäisenä ja hyvin ilmeisenä seikkana on oikeusvar-
muuden periaate, jonka voidaan katsoa edellyttävän, että lain sanamuoto ilmaisee oikeusti-
lan niin, että sanamuoto ei ole vanhentunut tai harhaanjohtava. Toiseksi voidaan nostaa 
esille direktiivin sanamuodon kirjaimellisen implementoinnin tarve. Vuoden 1992 Maast-
richtin sopimuksessa olevassa julistuksessa (declaration) numero 19 jäsenvaltiot ovat lu-
vanneet toisilleen noudattaa direktiivien mahdollisimman täsmällistä implementoimista: 
…[T]hat it is central to the coherence and unity of the process of European 
construction that each Member State should fully and accurately transpose in-
to national law the Community Directives addressed to it within the deadlines 
laid down therein.277 
Lisäksi EUT:n lausumaa C-320/12 Malaysia Dairy -ennakkoratkaisussa voi tulkita ohjeena 
TMD:n vilpillistä mieltä koskevien säännösten täsmällisestä implementoinnista. EUT ni-
mittäin lausui, että ”vaikka unionin lainsäätäjä luettelee direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 
kohdassa esiintyvät perusteet valinnaisina, on kuitenkin niin, että jäsenvaltiolle jätetty har-
kintavalta rajoittuu siihen, otetaanko tämä peruste, sellaisena kuin lainsäätäjä on sen ni-
menomaisesti rajannut, kansalliseen lainsäädäntöön vai ei”. 278 Lausutun ohjeen on katsot-
tava koskevan myös valinnanvaraista TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaa. Näin ollen 
TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohtaan sekä 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaan liittyvä va-
linnaisuus koskee ainoastaan jäsenvaltioiden valinnanvapautta joko säätää tai jättää säätä-
mättä kyseinen säännös. Valinnanvapauteen ei kuulu sellaisen säännöksen säätäminen, 
joka poikkeaa TMD:n säännöksestä. Lopuksi on mainittava, että EU-oikeudellisessa oike-
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uskirjallisuudessa on korostettu direktiivien täsmällisen implementoinnin olevan myös 
asennekysymys. Täsmällinen implementointi voi siten osoittaa, että jäsenvaltio suhtautuu 
vakavasti siihen, että sen kansallinen lainsäädäntö on sopusoinnussa EU-oikeuden kans-
sa.279 
Nyt olisi siis aika TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon korjaamiselle. Työ- ja 
elinkeinoministeriö onkin asettanut 14.11.2012 aluille hankkeen tavaramerkkilain uudis-
tamiseksi.280 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 
2 §:n muuttamisesta lähetettiin lausuntokierrokselle 3.10.2014. Kyseisessä ehdotuksessa tai 
yhdessäkään lausuntokierroksella saaduista lausunnoista ei kuitenkaan mainittu TML 14 
§:n 1 momentin 7 kohdan sanamuodon muutostarvetta. Olisi toivottavaa, että kyseisen uu-
distusprosessin aikana myös TML 14 §:n 1 momentin 7 kohta olisi muutoksen kohteena.281  
3.3 EU:n tavaramerkkiuudistus 
 
EU:n jäsenvaltioiden kansalliset tavaramerkkilainsäädännöt ovat todennäköisesti pian koh-
taamassa suuren uudistuksen. Euroopan komissio on nimittäin jo vuonna 2013 esitellyt 
ehdotuksen uudeksi tavaramerkkidirektiiviksi.282 Kyseinen ehdotus sisältää myös vilpillistä 
mieltä koskevia uudistuksia.  
Komissio on tavaramerkkiuudistusta koskevassa selvityksessä tuonut ilmi, että vilpillisessä 
mielessä haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan valinnanvaraisen rekisteröintiesteen 
ja mitätöimisperusteen osalta on olemassa aukkoja tavaramerkkien suojauksessa. Koska 
tällaisten perusteiden implementointi on valinnanvaraista jäsenvaltioiden keskuudessa, 
johtaa kyseinen tilanne epätyydyttäviin seurauksiin, jos jokin jäsenvaltio ei ota perustetta 
kansalliseen lainsäädäntöönsä kun taas jokin toinen jäsenvaltio ottaa sen.283  Komission 
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selvityksessä tuotiinkin esille se, että vilpillisessä mielessä haettuja rekisteröintejä koskeva 
mitätöimisperuste tulisi muuttaa jäsenvaltioille pakolliseksi.284  
Ehdotuksessa uudeksi direktiiviksi onkin mainittu, että 4 artiklassa säädettävissä ehdotto-
missa rekisteröinnin esteissä ja mitättömyysperusteissa olisi 3 kohta, jonka mukaan ”tava-
ramerkki on julistettava mitättömäksi, jos hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään 
ollut vilpillisessä mielessä. Mikä tahansa jäsenvaltio voi myös säätää, että tällaista tavara-
merkkiä ei saa rekisteröidä”.285 Kyseisen ehdotuksen 5 artiklassa säädettävissä suhteellisis-
sa rekisteröinnin esteissä ja mitättömyysperusteissa olisi 3 kohdan c alakohta, jonka mu-
kaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättö-
mäksi, ”jos tavaramerkki on sekoitettavissa unionin ulkopuolella suojattuun aikaisempaan 
tavaramerkkiin edellyttäen, että merkki oli edelleen tosiasiallisessa käytössä hakemuksen 
tekopäivänä ja hakija toimi vilpillisessä mielessä”.286 
 
Yllä olevat ehdotukset sisältävät merkittäviä uudistuksia. Ensinnäkin 4 artiklan 3 kohdassa 
jäsenvaltioiden on pakko implementoida säännös, jonka mukaan vilpillisessä mielessä hae-
tun tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista julistaa mitättömäksi. Sen sijaan valinnanva-
raista olisi säätää säännös vilpillisessä mielessä haettua rekisteröintiä koskevasta rekiste-
röintiesteestä. Toisin sanoen, jäsenvaltioiden on pakko sisällyttää kansallisiin tavaramerk-
kilakeihinsa säännös, jonka perusteella kyseisiä rekisteröintejä voidaan hakea kanteella 
mitätöidyksi. Pakollista ei sen sijaan ole sen sisällyttäminen, että rekisteröintien vilpillistä 
mieltä tutkittaisiin rekisteröintivaiheessa rekisteriviranomaisten toimesta niin sanotusti 
viran puolesta tai että rekisteröintejä vastaan voitaisiin tehdä vilpillistä mieltä koskeva väi-
te merkin rekisteröintivaiheessa. Ehdotuksen 5 artiklan 3 kohdan c alakohdassa taas esite-
tään, että jäsenvaltioiden on pakko implementoida kyseisen kaltainen säännös, jossa kyse 
on suhteellisesta rekisteröintiesteestä ja mitätöimisperusteesta. Tämä kohta sai kuitenkin 
osakseen vastustusta direktiivin valmisteluvaiheessa ja 18.7.2014 päivätyssä kompromis-
siehdotuksessa se on siirretty 5 artiklan 4 kohdan ba alakohtaan. Tämän muutoksen myötä 
jäsenvaltioilla on valinnanvapaus sisällyttää tai jättää sisällyttämättä kyseinen säännös kan-
salliseen tavaramerkkilainsäädäntöönsä.287 Direktiiviehdotuksessa olevat vilpillistä mieltä 
koskevat säännökset eivät ole enää kohdanneet lisää muutoksia kesään 2015 mennessä.288 
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Näin ollen vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että nykyisen TMD 3 artiklan 2 kohdan d alakohta 
muuttuisi jatkossa siten, että jäsenvaltioiden olisi pakko implementoida sitä vastaava mitä-
töimisperuste kansalliseen tavaramerkkilainsäädäntöönsä ja valita sisällyttääkö jäsenvaltio 
myös sitä koskevan rekisteröintiesteen. Sen sijaan nykyisen TMD 4 artiklan 4 kohdan g 
alakohta säilyisi valinnanvaraisena ehdollisena rekisteröintiesteenä ja mitätöimisperusteena. 
On hieman kyseenalaista, miksi on edelleen tarvetta pitää rinnakkain kahta vilpillisessä 
mielessä haettua rekisteröintiä koskevaa säännöstä. Esimerkiksi Max Planck Institute for 
Intellectual Property and Competition Law piti vuonna 2011 komissiolle tekemässään sel-
vityksessä tarpeettomana säilyttää TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa TMD 3 artiklan 2 
kohdan d alakohdan lisäksi. 289 Direktiiviehdotuksessa lienee jälleen kyse kompromissista, 
jossa nykyisen TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan kaltaisen säännöksen omaavat maat, 
kuten esimerkiksi BENELUX-maat sekä varauksella Tanska, eivät halunneet luopua koko-
naan kyseisenkaltaisesta säännöksestä. Tällainen samanlainen kompromissi oli myös en-
simmäisessä tavaramerkkidirektiivissä olevien vilpillistä mieltä koskevien TMD 3 artiklan 
2 kohdan d alakohdan sekä TMD 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan olemassaolon taustalla.  
 
Merkittävää direktiiviehdotuksessa on myös se, että siinä olisi myös asiamiehen tai edusta-
jan ilman päämiehen lupaa hakemaa tavaramerkin rekisteröintiä koskeva rekisteröintieste 
ja mitättömyysperuste, joka jäsenvaltioiden olisi pakko sisällyttää kansalliseen tavara-
merkkilainsäädäntöönsä. Ehdotuksen 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaan ”tavara-
merkkiä ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos 
tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja hakee tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimis-
sään ilman haltijan lupaa, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan”. 
 
EU:n tavaramerkkiuudistus osoittaa vain entistä enemmän tarvetta edellä käsitellylle tar-
peelle muuttaa Suomen TML 14 §:n 1 momentin 7 kohdan sanamuotoa. Tällä hetkellä 
näyttää vahvasti siltä, että Suomessa tulee olemaan tulevaisuudessa ainakin vilpillisessä 
mielessä haettua tavaramerkkirekisteröintiä koskeva ehdoton mitättömyysperuste, jonka 
mukaan tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos hakija on rekisteröintihakemuksen 
tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Lisäksi TML tulee näillä näkymin sisältämään myös 
Pariisin yleissopimuksen 6septies artiklan kaltaisen rekisteröintiesteen ja mitättömyyspe-
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rusteen, jossa on kyse asiamiehen tai edustajan ilman päämiehen lupaa hakemista rekiste-
röinneistä.  
 
 
